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INTRODUCCION
I. Delimitaciôn del objeto de estudio
Los acontecimientos bélicos, ya histôricos, de mayor incidencia en el 
ambito global, cuyos hitos estan constituidos por las dos guerras 
mundiales y su necesaria incidencia en el orden econômico a mas del 
socio-politico, marcaron la necesidad de un sistema comercial 
liberalizado, dada la interdependencia de las economias de los diferentes 
estados, en el que estuviera vigente el principio de no discriminaciôn. La 
evidencia confirma que el efecto de la liberalizaciôn en la posguerra, 
incidiô en el aumento de los ingresos en los paises industrializados que 
indujo a la especializaciôn intraindustrial, la interdependencia se veia 
favorecida por la teoria de la ventaja comparativa y, en tal sentido, por 
la especializaciôn de los mercados intemos. En los paises 
industrializados la diversificaciôn permitia y permite mejores ventajas, 
en cuanto a ingresos se refiere, ya que en vez de especializarse en un 
producto, el consumo se diversifica dentro de grupos de industrias mas 
amplios, incluso dedicados a productos similares, pero con 
caracteristicas que permiten su diferenciaciôn en la competencia. La 
tendencia de la economfa politica se concentrô en el comercio para 
especializar la producciôn y asi intercambiar lo que se producia con 
eficiencia, por lo que otros podrian producir con eficacia^ No obstante, 
a esta tendencia debia aplicàrsele el corrective de la eliminaciôn de los
 ^ Desde Adam Smith la economia intemacional ha sido favorable al libre 
comercio. Los defensores de esta concepciôn afirman que el libre comercio permite 
un mejor uso de los recursos econômicos mundiales, en contraposicion con las 
politicas proteccionistas nacionalistas. Los paises pueden concentrarse en lo que 
mejor saben hacer y comprar de sus socios comerciales aquellos bienes que 
necesitan pero no producen. J.C. Fernandez Rozas, Sistema del Comercio 
Intemacional, Madrid, 2001, pp. 27 y ss.
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componentes artificiales de la ventaja comparativa, tales como, los 
subsidios al mercado doméstico o a las exportaciones, reflejos del 
proteccionismo. La especializaciôn en la producciôn ocasionaba, por 
ejemplo, que la industria se siguiera concentrando en los paises 
desarrollados, maxime si el mercado confirmaba que el mayor volumen 
de operaciones mercantiles intemacionales se efectùa entre Estados con 
may ores semejanzas, que en este caso séria, entre industrializados. Elle 
conllevaba, y aùn se sigue presentando, al bloqueo de los paises menos 
desarrollados, especializados en producciôn de materia prima cuya 
demanda es menor, los cuales son dependientes de los paises 
industrializados, que a su vez desarrollan relaciones mercantiles de 
mayor importancia con los paises de tal naturaleza. El comercio libre 
maximizaria los beneficios utilizando de forma eficiente las altemativas 
en la consecuciôn de bienes: producciôn especializada de bienes -para 
luego cambiarla en el comercio extemo por el bien deseado- o a través 
de la producciôn doméstica de dicho bien. Asi, las teorias del comercio 
libre asegurarian que las altemativas, comercio y producciôn doméstica, 
se desarrollaran con eficiencia. La evoluciôn en el comercio 
intemacional demuestra los beneficios que el mismo trae para el 
mercado intemo y para el equilibrio global, para el crecimiento de las 
exportaciones e importaciones, para el mercado de capitales y la 
promociôn de las fuerzas de trabajo, y a que el intercambio mercantil de 
tal carâcter, especialmente basado en la especializaciôn, ha posibilitado 
la diversificaciôn en el consumo de bienes y servicios y el aumento del 
mismo, lo que a su vez repercute en el desarrollo econômico y en el 
avance técnico, en lo que necesariamente influye la estmctura y 
lineamientos del comercio mundial, dada la interdependencia creciente 
de las economias nacionales.
En este contexto, y mas recientemente, existe cierto consenso en que 
la tecnologia y el acceso al conocimiento influyen en el crecimiento 
econômico, mas aùn cuando varios elementos sustantivos han cambiado, 
lo que hace, cada vez con mayor frecuencia, que el control de los 
recursos tradicionales céda paso a la tecnologia y a su distribuciôn. Asi, 
la concepciôn del comercio intemacional ha dejado de considerar 
aisladamente a los bienes materiales y servicios, conectândose con 
diversos factores, dentro de los que la propiedad intelectual esta
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convirtiéndose en piedra angular del progreso, que requiere un entomo 
que también propugna por un sistema comercial liberalizado acorde con 
su naturaleza, dada la interdependencia de las economias de los 
diferentes Estados. El alcance de estos derechos intelectuales esta en 
principio circunscrito a las fronteras nacionales y las normas que rigen 
la situaciôn de que se trate en el interior de las fronteras del Estado 
afectado. Lo que no obsta, ni contradice, que se impulsen nuevos 
cambios en el sustento real sobre el cual se basa el régimen de 
protecciôn^ de esta categoria de derechos, que conforme un sistema mas 
integrado y menos dependiente de medidas adoptadas en el piano 
nacional^. Se alude a derechos de propiedad intelectual, por ser la frase 
que en uso corriente intemacional parece la expresiôn mas comûn, frase 
cuyo uso consolida la Organizaciôn Mundial de la Propiedad Intelectual 
(OMPI o WIPO) desde su creaciôn en el ano 1967, al considerar que en 
la esfera intemacional la misma es comprensiva de los derechos de 
propiedad industrial y de los derechos de autor y derechos conexos. 
Tradicionalmente estos derechos han sido regulados en el entomo 
intemacional, por excelencia, por el Convenio de la Uniôn de Paris para 
la protecciôn de la propiedad industrial (CUP) y el Convenio de Bema 
para la protecciôn de la obras literarias y artisticas, con los que se ha 
pretendido bâsicamente el establecimiento de minimos para la 
protecciôn de derechos de propiedad intelectual, en lo que a extranjeros 
se refiere, con los que, como se fomentô desde la creaciôn de la Uniôn 
de Paris, se busqué que los ciudadanos de cualquiera de sus miembros, 
tengan la misma protecciôn y beneficios, sin discriminaciones en paises
 ^Cuando no hay legislaciôn sobre la materia, o esta no tiene niveles adecuados 
que garanticen una protecciôn efectiva o bien no existen instituciones, organismos o 
entes que los salvaguarden eficazmente, o se observa una actitud tolérante hacia los 
infractores, se priva a todos los sectores interesados de los beneficios que les reporta 
los derechos intelectuales. R. Antequera Parilli, “La protecciôn de los derechos de 
autor y los derechos conexos, su importancia y valor econômico para sectores 
empresariales, de investigaciôn y universitarios vinculados con la creaciôn 
intelectual”. Taller nacional de la OMPI sobre la propiedad intelectual y  el uso de 
la informaciôn tecnolôgica como herramienta para el desarrollo, Repùblica 
Dominicana, OMPI, ONAPI, OMPI/PI/STI/03/2, 20 de marzo de 2003.
 ^ C. M. Correa, “Expansion y fortalecimiento del sistema de propiedad 
intelectual: implicaciones para America Latina”, Conceptos générales de gestiôn 
tecnolôgica, Santiago de Chile, 1990, p. 292.
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extranjeros, por lo que se sustentan en el principio de Trato Nacional. El 
cuerpo legal de ambos Instrumentos présenta como principio base, sobre 
el cual se erige su respectiva estmctura, el principio lex loci protectionis, 
por tanto, las obligaciones adquiridas por sus miembros en virtud de los 
mismos, necesariamente se reflejaran en los derechos nacionales, pues 
deberâ aplicarse en esta materia el citado principio. Se establecen, en tal 
sentido, normas de referencia y de remisiôn al derecho aplicable, pero 
en cada uno de ellos, su articulado contempla también normas 
materiales, aunque incipientes, que vislumbran el interés"^  por generar, 
un marco proteccionista al interior de las legislaciones estatales, de los 
derechos intelectuales y por tanto garantista de los titulares de los 
mismos. Se ha estmcturado asi en forma tradicional el derecho de 
propiedad intelectual, como una creaciôn juridica de naturaleza 
territorial.
Ahora bien, habida cuenta de las circunstancias econômicas de las 
ultimas décadas, sobre todo originadas por la revoluciôn tecnolôgica, la 
creciente globalizaciôn de la economia y las nuevas circunstancias 
politicas e incluso sociolôgicas, el conocido movimiento GATT, con sus 
postulados de libre comercio transfronterizo, basado en el principio de 
economia de mercado, tuvo que evolucionar teniendo en cuenta las 
nuevas realidades del comercio y del entomo econômico, hasta 
convertirse en la Organizaciôn Mundial del Comercio (OMC o WTO), 
con la que se proporciona un cause normativo multilateral del comercio 
con fuerza obligatoria para sus Miembros, en el que la propiedad 
intelectual es una de las principales materias a regular en un foro de
 ^ En el intemacionalizado fenômeno de la propiedad intelectual, en el que 
generalmente prima la dimension convencional del sistema que lo sustenta, résulta 
forzado cotejar la pluralidad de intereses de naturaleza fundamentalmente 
econômica que vertebran tal fenômeno. Por ejemplo, en el caso de los derechos de 
autor, un primer elemento econômico en consideraciôn, que esta relacionado con el 
progreso, como lo ha advertido la jurisprudencia norteamericana, debe tener 
présenté la perspectiva cultural de taies derechos, mas aùn cuando en el marco 
intemacional en este ambito, manifesta un derecho humano a la creaciôn intelectual, 
en armonia con el libre desarrollo de la personalidad que constituye el pilar bâsico 
de esta perspectiva. J. Carrascosa Gonzalez, La propiedad intelectual en el Derecho 
intemacional privado espanol, Granada, 1994, p. 25.
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estas magnitudes^. El nuevo escenario multilateral, incluye asi un 
acuerdo enteramente dedicado a los derechos de propiedad intelectual, el 
denominado Acuerdo General sobre Derechos de Propiedad Intelectual 
Relacionados con el Comercio, que incluye principios tradicionales del 
modelo unionista y que refuerza el principio de no discriminaciôn al 
consagrar el principio de la Naciôn Mas Favorecida (NMF/. Este 
acuerdo multilateral créa un sistema de amplio alcance, con una 
normativa que pretende instaurar medidas a escala intemacional para la 
observancia de los derechos de propiedad intelectual, pero que por el 
momento histôrico en el que se concluye, al estar apenas naciente 
fenômenos como Intemet, no alcanza a desarrollar la problemâtica que 
ha suscitado esta herramienta de intercambio comercial intemacional. 
La motivaciôn de dicho Acuerdo expresada en el mismo, debe ser 
coherente con el sistema multilateral de comercio del que es parte, que 
no es otra que reducir las distorsiones del comercio intemacional y de 
sus obstâculos, en este caso, sin desmedro de la protecciôn de los 
derechos de propiedad intelectual, de la bùsqueda de su protecciôn 
efîcaz, desde la perspectiva preventiva y sancionadora, y de la efectiva 
ejecuciôn de las medidas y procedimientos dirigidos a conseguir tal 
protecciôn, dentro de los cuales se encuentran los procedimientos de 
soluciôn de controversias de la OMC; todo ello, sin que taies acciones 
sean un obstâculo al comercio liberalizado y teniendo en cuenta las 
diferencias existentes entre los sistemas jurîdicos de sus Miembros.
El multilateralismo GATT/OMC contrasta con el regionalismo, que 
adopta diversas formas, con las que se ofrece may ores ventajas a sus 
miembros o partes contratantes, y en las que también los derechos de 
propiedad intelectual tienen un papel relevante, como ha ocurrido en el 
entomo comunitario europeo^, en el Tratado de Libre Comercio de
 ^ A. Ortiz-Arce de la Fuente y J. A. Garcia Lôpez, Legislaciôn comercial 
intemacional, Madrid, 1997, p. 13-14.
 ^El Derecho unionista no contempla el principio de la NMF, de donde résulta 
que los Arreglos Particulares que se concierten, si bien no pueden contravenir las 
disposiciones del CUP (art. 19), las partes de los mismos no estân obligadas a 
extender a los restantes Miembros unionistas, las ventajas que han establecidas en 
taies Arreglos Particulares.
 ^El régimen juridico real de los derechos de propiedad intelectual dejo de ser el 
mismo, en termines de derecho intemacional privado, desde la entrada en escena del
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America del Norte (TLCAN/NAFTA), en el ambito comunitario andino, 
en el Mercado comun del Sur (MERCOSUR). Como lo muestra la 
evoluciôn en materia de derechos intelectuales, asi, en un mundo cada 
vez mas global* pero, aunque parezca paradôjico claramente 
fragmentado por el regionalismo, tales derechos se fortalecen o en 
algunos casos ceden a las necesidades del comercio intemacional o en 
su caso regional, en los que sus Miembros, algunos con mayor interés 
que otros ,^ pretenden lograr estandares superiores a los lineamientos de 
los Acuerdos OMC, que a su vez implica los tratados administrados por 
la OMPI, claro esta, buscando al mismo tiempo su congruencia^^. En 
este orden de ideas, se vislumbra el objeto del presente trabajo, cual es, 
analizar la eficacia y protecciôn de los derechos de propiedad intelectual 
desde una perspectiva juridica, y en ocasiones econômica, de la 
problemâtica que surge en tomo a éstos derechos en el comercio 
intemacional, constituyendo la base principal de estudio la 
normalizaciôn regional y el tratamiento contenciosos y jurisprudencial
Derecho comunitario. Este ultimo se impone sobre las normas de los Estados 
miembros (principio de primacia), pero dentro de sus limites ratione materiae, 
ratione loci y ratione personae. El “Derecho privado de la CE” implica, sin 
peijuicio de ciertos matices, un inerte condicionante parcial, del modo en que el 
Derecho intemo de los Estados miembros régula la propiedad intelectual, pues este 
sector del ordenamiento debe coadyuvar a realizar los objetivos comunitarios. 
Aunque las reglas de Derecho intemacional privado y las del Derecho comunitario, 
en ocasiones parecen ignorarse mutuamente, se admite una aplicaciôn cumulativa de 
los mismos en lo referente a la propiedad intelectual, aunque con una eficacia 
condicionada o limitada de la norma de Derecho intemacional privado, de modo que 
las facultades concedidas por la lex causae reguladora de los derechos en cuestiôn, 
se ven afectadas por la regulaciôn comunitaria. J. Carrascosa Gonzalez, op. cit., pp. 
139,162.
* Vid. K. Maskus, Intellectual Property Rights in the Global Economy, 
Washington, Institute for Intemational Economics, 2000, pp. 109-136.
 ^Es marcada la infiuencia de los paises mas industrializados en la normalizaciôn 
intemacional y en su caso regional, en materia de derechos intelectuales, los que 
propugnan por una mayor protecciôn de los mismos. B. Lai Das, La OMC y  el 
sistema multilateral de comercio. Pasado, presente y  futuro, Barcelona, 2004, p. 
157.
F. Abbott, “Distribute Govemance at the WTO-WIPO: An Evolving Model 
for Open-Architecture Integrated Govemance”, Journal of International Economic 
Law, Bristol, vol. 3, marzo 2000, p. 66.
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de esta temâtica, en donde es prépondérante analizado el modelo 
comunitario europeo y el comunitario andino.
n. Justificaciôn, metodologia y perspectiva de anâlisis
Los acoplamientos entre el comercio y los derechos de propiedad 
intelectual son multiples, complejos e importantes, siendo la 
liberalizaciôn^^ comercial en si misma ni necesariamente buena ni mala 
para taies derechos. Es conocida la relaciôn entre el comercio y los 
derechos de propiedad intelectual, pero también lo es, la difîcultad de 
compatibilizarlos de manera proporcionada y razonable, asi como de 
llegar a un consenso multilateral al respecto. Maxime, si existen 
intereses contrapuestos sobre la primacia o no de politicas 
proteccionistas de los mismos, las que dan variados ejemplos de 
situaciones de fricciôn entre el comercio liberalizado, la competencia^^ y 
los derechos a los que se viene haciendo referencia, en la cual la 
adopciôn de una determinada opciôn puede convertirse en una carga 
para importadores o exportadores, con la consiguiente repercusiôn en los 
consumidores. La paulatina discusiôn intemacional sobre comercio y 
derechos de propiedad intelectual, es promovida en el marco de 
acuerdos concebidos principalmente para hacer frente a las 
preocupaciones relativas a su protecciôn, como los que se suscitan en el 
marco de la OMPI, aunque también se promueve desde foros 
concebidos inicialmente con fines econômicos y comerciales, taies 
como la OMC y en su caso, en el ambito regional. En este ultimo 
entomo es donde precisamente puede observarse a estos derechos 
intelectuales en movimiento, al tiempo que pueden analizarse la
Desde la segimda guerra mundial con el asentamiento de las democracias, con 
la politica de que el comercio libre es la fuerza no solo de la prosperidad sino del 
mantenimiento de la paz, EE UU ha propiciado principahnente en la primera mitad 
de los 90s, varios acuerdos de libre comercio, entre ellos, el TLCAN.
El Derecho de la competencia y las normas sobre competencia desleal aunque 
sean conceptos diferenciados, tienen ciertas semejanzas, pues ambos se basan en el 
criterio de aplicaciôn, en la Doctrina de los efectos, al tiempo que sirven como 
herramienta de ordenaciôn del mercado utilizada por el poder estatal. Vid. A. 
Menéndez, La competencia desleal, Madrid, 1998, pp. 65 y ss.
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realidad, tratamiento normativo e infiuencia de los mismos en los 
intercambios intrazona y en su caso extrazona, por lo que se justifîca un 
estudio como del que se ocupa este trabajo. El fenômeno globalizador 
que contrasta con el de integraciôn a una escala menor, esto es, de una 
regiôn o en su caso subregiôn determinada, inspira diversos estudios, 
desde diferentes parcelas del conocimiento, que para el caso nos situa en 
el ambito juridico de los derechos de propiedad intelectual, 
concretamente desde el Derecho del comercio intemacional, y por que 
no, en algunos puntos, desde la ôptica del Derecho econômico.
La materializaciôn de los propôsitos de la OMC, la bùsqueda de la 
eliminaciôn de las prâcticas y las instituciones restrictivas, el 
establecimiento de la libertad en las transacciones mercantiles entre los 
diferentes paises, la protecciôn de determinados intereses, entre los que 
figuran los derechos de propiedad intelectual, los que en este sentido no 
se conciben como absolutos, pues admiten limitaciones para 
compatibilizarlos con el libre comercio, justifîcadamente permiten el 
anâlisis desde su tratamiento en los sistemas de integraciôn, en los que 
la Uniôn Europea es el mâximo exponente, la que por lo mismo, ocupa 
un lugar relevante en este estudio. La misma, sirve de referente para 
disentir la protecciôn intelectual en otras latitudes, para el efecto, en el 
continente americano, en el que EE UU ha pretendido mantener su 
infiuencia en esta materia en los paises de la regiôn, buscando 
materializar acuerdos, especialmente en los ùltimos tiempos, sean 
bilatérales, o multilatérales, que contemplen los derechos de esta indole, 
dentro de los que destaca el formalizado TLCAN y el proceso que 
pretende crear el Ârea de Libre Comercio de las Americas 
(ALCA/FTAA), Tratado y proyecto de Acuerdo, que contrastan con el 
MERCOSUR, el que si bien es uno de los sistemas de integraciôn mâs 
avanzados de la regiôn, el aspecto institucional y la producciôn 
normativa en la materia intelectual que ocupa este estudio, es como se 
evidenciarâ, ciertamente escasa. Ahora bien, en el continente americano, 
concretamente en America Latina^ ,^ en lo que a producciôn normativa y
En América Latina el aporte de bienes culturales tradicionales (literatura, 
mùsica y artes plâsticas) en ocasiones ha superado a algunos de los paises 
econômicamente desarrollados. Baste recordar lo que significa la industria de las 
telenovelas en Argentina, Brasil, Colombia, México; las industrias éditoriales en
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aplicaciôn de la misma se refiere, destaca de manera prédominante la 
Comunidad Andina de Naciones, la que si bien es cierto no ha alcanzado 
el grado de integraciôn econômico formalmente propuesto, por lo que es 
comùnmente menospreciado su anâlisis, siendo évidente su 
desconocimiento por la doctrina en el campo del derecho, como lo 
demuestra la poca literatura que hay en este medio, también es cierto 
que esta Comunidad estâ dotada de un ordenamiento juridico y de 
Instituciones que lo salvaguardan, que precisamente pretende resaltarse 
en este trabajo, mâs aùn cuando, en dicho ordenamiento sobresale la 
detallada y compleja regulaciôn de los derechos de propiedad 
intelectual, los que entiende de una manera amplia, normalizaciôn que 
ya es de larga data, pero que permanece en continùa evoluciôn como la 
que ha propiciado los Acuerdos OMC. Asi, la Uniôn Europea y la 
Comunidad Andina son razonablemente los sujetos cardinales de este 
estudio, mâs aùn, cuando en cierta forma, el segundo pretende 
aprovecharse de la experiencia del primero, aunque en ellos han infiuido 
distintos escenarios econômicos, politicos, sociales, culturales; sujetos 
éstos con sendas diferencias de desarrollo econômico y de grado de 
integraciôn que ciertamente influyen en la problemâtica juridica objeto 
de anâlisis. Mâs aùn, es en el escenario comunitario europeo, y en su 
caso andino, en donde los acuerdos que las sustentan han sido 
adecuadamente institucionalizados, siendo posible resolver las 
controversias entre las partes con sus propios instrumentos, lo que es 
reglado y excluyente, habida cuenta de la conformaciôn de un Derecho 
autônomo, con su propio Tribunal de Justicia, que conoce de conflictos 
en el âmbito de la propiedad intelectual, cada uno en su foro, comùn 
denominador que es el que verdaderamente ha motivado este estudio, 
dado que la jurisprudencia del respective Tribunal comunitario, permite
Argentina, Brasil, la difusiôn mundial de la mùsica latinoamericana. Al tiempo, 
algunos paises del entomo, cuentan con una industria editorial y fonogrâfica con 
capacidad de exportaciôn, cuyos productos tienen una amplia posibilidad de 
circulaciôn dado que su coste es accesible. En cuanto a la importaciôn, destaca el 
valor agregado nacional por sus posibilidades de explotaciôn (reproducciôn, 
comunicaciôn, promociôn y comercializaciôn). OMPI, Estudio sobre la importancia 
econômica de las industrias y  actividades protegidas por el derecho de autor y  los 
derechos conexos en los paises de MERCOSUR y  ChileAJtSlCAM?, OMPI, 
Ginebra, 2002.
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vislumbrar la aplicaciôn del Derecho a la problemâtica que se analiza. 
Con lo cual, se pretende, entre otros muchos propôsitos, fomentar el 
anâlisis de la situaciôn real de la aplicaciôn del Derecho, 
particularmente del alcance de las norma en el âmbito de la propiedad 
intelectual (preponderantemente en el comunitario andino), lo cual es 
desarrollo bâsicamente de la jurisprudencia, de la interpretaciôn de 
quienes estân facultados para ello.
La experiencia acumulada, especialmente la del Tribunal de Justicia 
de las Comunidades Europeas, en los problemas en tomo al principio de 
libre circulaciôn de mercancias y el respeto a los derechos nacionales, 
entre ellos los de propiedad intelectual "^ ,^ que también se ha presentado 
en otros acuerdos régionales como el Andino, sirve como referente para 
éste ultimo. Teniendo présente lo cual, una vez asimilados los Tratados 
tradicionales administrados por la OMPI, y el Acuerdo General sobre 
Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio o 
Trade Related Intellectual Property Rights (ADPIC o TRIPS), se 
procediô a la revisiôn de la normativa comunitaria europea que fuera 
especialmente relevante en materia de propiedad intelectual, seguida de 
la exploraciôn, lectura y clasificaciôn de las sentencias de los ùltimos 
tiempos del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, la que a 
su vez hacia continua referencia a sentencias précédentes, las que con 
ayuda del método inductivo y en ocasiones del deductivo, permitian 
extraer la doctrina jurispmdencial seguida por dicho Tribunal, a la que 
se debe en gran parte los particulares temas contemplados en cada uno 
de los apartados que conforman este estudio. Posteriormente se utilizô el 
mismo sistema, pero para el caso del entomo comunitario andino. Una 
vez llevado a efecto lo cual, se procediô al estudio de la doctrina que se 
considerô relevante, la que sin duda esclarece y aporta contenido 
dogmâtico juridico a este anâlisis, en el que era preciso contraster las 
diferentes posturas de muy variados tratadistas.
Teniendo présente lo acotado, especificamente este trabajo se divide 
en dos partes, la primera relativa a los modelos de normalizaciôn de la
Vid. A. Bercovitz, “La propiedad industrial e intelectual en el Derecho 
comunitario”, Tratado de Derecho comunitario europeo, t. II, Madrid, 1986, pp. 517 
y ss. D. T. Keeling, “La propiedad industrial e intelectual en el Derecho 
comunitario”, RIE, vol. 19,1992, pp. 71 y ss.
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propiedad intelectual (Europa y América), que va desde el Capitulo I al 
III, en la que se efectùa un recorrido por la protecciôn unionista y la 
propiciada por la OMC, se contrasta la globalizaciôn y el regionalismo; 
se profundiza en el entomo comunitario europeo, en cuya sede el tema 
de las importaciones paralelas ocupa gran parte de su contenido, y se 
prosigue con el entomo americano. Por su parte, la Comunidad Andina, 
en lo que a la normalizaciôn intelectual y tratamiento jurisprudencial de 
la misma se refiere, ocupa la segunda parte, la que se articula desde el 
Capitulo IV al VI. De esta manera, el propôsito de este estudio es 
explorar la normativa y la jurispmdencia en sistemas de integraciôn, 
partiendo de dos ejes principales, el europeo y el andino, y con base en 
dicho anâlisis, se pretende evidenciar la real situaciôn juridica de la 
problemâtica intelectual en el comercio intraregional y en su caso, con 
terceros paises que también participan del comercio mundial, tratando 
de aportar, algunas consideraciones fruto de la investigaciôn realizada. 
En este sentido, encontramos en las fuentes primarias y secundarias de 
investigaciôn, los instrumentos idôneos para lograr una exposiciôn 
teôrica, sin desconocimiento de la praxis, que permitan dilucidar 
aspectos relevantes, principalmente debatidos en los contenciosos, que 
han infiuido en el tratamiento de los derechos de propiedad intelectual, 
en su alcance o protecciôn y en su interacciôn con el comercio y la libre 
competencia^^ en el âmbito regional o subregional. Es pues la intenciôn, 
realizar un anâlisis serio de la normativa elegida y tratamiento 
jurispmdencial pertinente que tiene trascendencia juridica en la prâctica 
de esta parcela del conocimiento, la que se estudia y se disiente a través 
de mùltiples y variadas citas, con apoyo en criterios de connotados 
tratadistas, que si bien, algunos de ellos no tratan el tema de la 
propiedad intelectual en particular, sus opiniones y conocimientos 
jurfdicos fueron de gran ayuda para este estudio, citas que permiten que 
al lector le sea posible, si asi lo quiere, ampliar los temas de su interés.
Uno de los rasgos diferenciadores entre la competencia desleal y el Derecho 
de la competencia, cual es que mientras la primera podria derivarse de la existencia 
de un comportamiento unitario, la segunda se caracteriza por la heterogeneidad de 
los supuestos que abarca. Cf. L. Fernandez de la Gândara y A. L. Calvo Caravaca, 
Derecho mercantil intemacional (Estudios sobre el Derecho comunitario y  del 
comercio intemacional), Madrid, 1993, p. 141.
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For lo demas, se pretende exponer diverses criterios en una materia que 
merece ser tratada de la manera mas responsable posible, incluyendo 
algunos puntos de vista divergentes, a fin de que el lector asuma su 
propia posicion, de acuerdo con sus conocimientos y convicciones.
in . Tentativa de estudio comparado de diverses modèles
Las ciencias sociales, y entre ellas el Derecho, enfrentan a quien 
investiga, a la imposibilidad de resolver experimentalmente los 
problemas mas importantes planteados en esta ârea de conocimiento, lo 
que reduce el objetivo propuesto, el que debe conformarse, en la 
mayoria de las veces, con la utilizaciôn del método comparative y con el 
sustente que proporcionan las fuentes esencialmente documentales. El 
anâlisis comparative brinda la oportunidad, no siempre aprovechada, de 
producir generalizaciones de orden causal referidas a las relaciones entre 
las variables observadas en el marco de la investigaciôn, anâlisis que 
tiene no pocas debilidades, entre ellas, la dificultad de establecer 
generalizaciones que sean validas, que por lo mismo suelen quedarse en 
el intente, en lo que influye los caractères estratégicos de las relaciones 
humanas que el Derecho pretende normalizar. El entendimiento de las 
multiples respuestas que se da a los problemas estudiados por la ciencia 
juridica, a la que se le ha negado exactitud, dificultan su anâlisis. 
Confluyen variables de muy diversa estirpe, dependiendo de la presencia 
o ausencia de complejos elementos contextuales, entre ellos, la 
subjetividad del operador juridico, el escenario en que la norma se gesta, 
se desarrolla y realmente se aplica al caso concrete. Ante lo desalentador 
que résulta emprender una empresa como la que se ha propuesto en este 
trabajo, no es de extrahar, la escasa probabilidad de encontrar 
conexiones reales, regulares y necesarias entre los procesos de 
integraciôn regional (entendida en sentido bastante amplio) que son 
sujeto de este estudio, mâs aùn cuando las respuestas de individuos y 
actores econômicos, juridicos, sociales ante situaciones aparentemente 
similares variarân muy significativamente.
La actividad investigadora de lo juridico, que en este caso se sirve 
también de lo econômico, no puede limitarse a la producciôn de normas
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générales y pretendidamente imiversales, asf, para no quedarse en 
simple demagogia, el présente anâlisis se encausa en el estudio de los 
derechos de propiedad intelectual en el comercio intemacional, 
partiendo del multilatéralisme al régionalisme, en este ultime caso, y a 
pesar de la proliferaciôn del mismo, se utilizan por obvias razones, un 
limitado numéro de procesos de integraciôn, y en su caso de simples 
acuerdos de libre comercio, principalmente en dos zonas geogrâficas, la 
europea y la americana. Objeto de estudio elegido, aunque la prâctica 
evidencie lo difîcil que résulta analizar teorias, normas, modèles 
concebidos para realidades diversas , lo que precisamente sirve de 
materia prima, aunque conflictiva, del actual trabajo, el que ante tante 
riesgo, posiblemente no lleve a un resultado claramente perceptible, 
pero, cuando menos, puede devenir en un punto de partida en la 
comprensiôn de la problemâtica intelectual en los fenômenos de 
integraciôn (o intentes de integraciôn) que aqui se abracan, lo cual se 
hace a partir de la exposiciôn de ciertos elementos comunes y 
diferenciados, y a su vez, de la puesta de manifiesto de determinados 
vinculos de conexiôn, entre ellos los que existen como consecuencia de 
los estândares minimes de protecciôn contemplados en los mâs 
reconocidos tratados intemacionales en materia intelectual, ratifîcados 
por la mayoria de los paises del mundo (piénsese en la Convenciôn de 
Berna, el CUP, el ADPIC), los que, al menos en teorîa, deben respetar 
taies paises, incluse los que participen en acuerdos régionales, si quieren 
disfrutar de las ventajas del comercio intemacional, vinculos que al 
tiempo sirven para définir las aristas singulares de cada une de los 
proceso de integraciôn que se estudia.
El método comparative implica el anâlisis de ejemplares que 
pertenecen al mismo _ grupo, pero que difîeren en algunos aspectos, 
resultando las diferencias el foco de examen. Ahora bien, a pesar de que 
la UE (une de los principales sujetos de este trabajo) realmente no tiene 
parangôn con ningùn otro proceso de integraciôn regional o subregional, 
es oportuno intentât la utilizaciôn, no siempre prépondérante, de tal 
método, para estudiar otros procesos de integraciôn, acuerdos de libre 
comercio (o perspectivas de los mismos) que confluyen en América, 
entre ellos, el MERCOSUR, TLCAN, ALCA, y fundamentalmente la 
CAN. Lo que es pertinente dado que el ârea concreta de anâlisis, la
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propiedad intelectual en el comercio intemacional, a diferencia de lo que 
ocurre en otros sectores, cuenta en la actualidad con una normalizaciôn 
de origen intemacional, generalmente aceptada, que hace que al menos 
existan ciertas semejanzas entre todos ellos. Semejanzas que no obstante 
desvelan que ante una realidad econômica, poHtica, social, cultural, 
juridica de cada region o subregion, la pretendida armonizaciôn 
intemacional, al concretarse en la prâctica, se desarrolla en la mayoria 
de los casos de manera diferente , mâs aùn, cuando se ha buscado tal 
armonizaciôn a partir de estândares minimos.
De otra parte, es especialmente prépondérante en este trabajo, y de 
alli su nombre, los contenciosos de propiedad intelectual, entendido el 
término contencioso, como estructura relacional donde se confronta una 
peticiôn con una resistencia. Por tal motivo, como podrâ observarse, la 
comparaciôn y anâlisis de la normalizaciôn intelectual de los diversos 
procesos y acuerdos régionales y subregionales elegidos, se sirve de 
multiples y valiosos pronunciamientos del TJCE y TJA, que evidencian 
la realidad actuante de la problemâtica intelectual (sus sentencias 
permiten observar el verdadero impacto que las normas juridicas ejercen 
sobre las soluciones concretas) en relaciôn con el Derecho de la 
competencia y la libre circulaciôn de mercancfas y de servicios, por lo 
menos en la zona a la que cada uno de ellos pertenece, esto es, la UE y 
la CAN, por lo que no es de extrahar que los apartados relativos a las 
mismas sean los mâs extensos en este trabajo, y que en relaciôn a la 
segunda sea constante la cita de las sentencias del Tribunal de la 
primera, el que siempre ha seguido de cerca. Pronunciamientos que a su 
vez se utilizan como punto de comparaciôn y de contraste, en primer 
lugar, con el escaso, por no decir nulo, desarrollo normativo de origen 
supranacional que en materia intelectual expérimenta el MERCOSUR, 
en segundo lugar con el TLCAN, el que aunque no sea muy proliféra la 
regulaciôn en este sector, no sôlo es un referente en toda America, sino 
en todo el mundo, dados los elevados niveles de protecciôn de la materia 
intelectual que impone a sus signatarios, y en tercer lugar, con el ALCA 
el que a pesar de seguir siendo una simple propuesta de acuerdo, ha 
tenido en consideraciôn la temâtica intelectual (de hecho este tema ha 
dificultado sus negociaciones).
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Teniendo presente lo expuesto, no debe desconocerse lo util que 
résulta valerse de la normativa y jurisprudencia de la UE y de la CAN 
para analizar la problemâtica que suscitan los derechos de propiedad 
intelectual a escala regional o subregional, cuando sus participantes son 
a su vez Miembros de la OMC y de la OMPI. Mâs aùn, la presencia de 
instituciones como un Tribunal de Justicia, una Comisiôn (ôrgano 
normativo) y de un Parlamento, y la existencia de un Derecho 
comunitario, con una parcela relativa a los derechos intelectuales, hacen 
pertinente su tratamiento de manera prédominante. La UE y la CAN han 
sido sustentadas en acuerdos institucionalizados, en los que es posible 
resolver las controversias entre las partes en sede de sus propios 
Tribunales, lo que es reglado y excluyente por haberse conformado un 
Derecho autônomo, Tribunales, cuyos pronunciamientos evidencian la 
realidad y el alcance de la normalizaciôn intelectual (herramienta que 
une, pero que en ocasiones sépara), jurisprudencia que particularmente 
es fuente primaria, y por excelencia, de este trabajo, con el que se busca 
fomentar el estudio de la situaciôn real del Derecho, del alcance de las 
normas en el âmbito de la propiedad intelectual. Tratamiento dominante 
de la CAN, por ser el proceso de integraciôn que, por lo menos a nivel 
institucional y de producciôn normativa, estâ mâs desarrollado en la 
region latinoamericana, y de la UE, que se hace, a pesar de que en los 
mismos hayan influido distintos escenarios, siendo la CAN incipiente , 
diferencias de desarrollo econômico y de grado de integraciôn que 
obviamente influyen en la forma de tratar la problemâtica intelectual al 
interior de su respective sistema juridico, de lo que no obstante puede 
advertirse, la armonizaciôn (incluse puede hablarse de unificaciôn) en la 
CAN sobre propiedad intelectual, a pesar de su escasa integraciôn 
econômica, es mâs tepiprana y, en algunos casos mâs homogénea que en 
la UE. Se advierte ademâs, que para el anâlisis de las sentencias con las 
que se ejemplifica la problemâtica intelectual, las que han dictaminado 
la elecciôn de los temas tratados, se parte de la base que la relaciôn entre 
normativa y jurisprudencia viene determinada por la doctrina de la 
divisiôn de poderes, en esta medida, el juez, en este caso comunitario, 
no establece ninguna régla general, pues no es un ôrgano de creaciôn del 
Derecho sino de aplicaciôn, que da efecto prâctico a la norma.

Primera Parte
MODELOS DE NORMALIZACIÔN DE LA PROPIEDAD 
INTELECTUAL (EUROPA Y AMÉRICA)

Capitulo I
CRISIS DEL MODELO UNINISTA, ADPIC Y 
SISTEMAS REGIONALES
I La propiedad intelectual como herramienta de globalizacion
L Interes protector
A) Iniciacion
El interés protector de los derechos industriales, en el caso de las 
marcas, se manifesto con mayor intensidad en Europa (siglo XIX), 
cuando se introdujo la libertad industrial y desaparecieron los 
numerosos privilegios y las normas de fabricacion propiciadas por el 
mercantilisme dominando el principio de libre competencia, asi, cada 
empresario con su nombre, su firma, con una senal, podia dar a conocer 
su origen empresarial. Para el caso de las patentes, figuran como 
antecedentes los privilegios concedidos en favor de empresarios que 
desarrollaron métodos de fabricacion o producian bienes no fabricados 
hasta entonces, privilegios que creaban regularmente una posicion de 
monopolio por un tiempo determinado; ya en el siglo XIV, en el sistema 
veneciano, se contemplaban elementos fundamentales de esta modalidad 
industrial, como: utilidad de la invencion para la sociedad, incentivo de 
la actividad inventiva, amortizacion de los costes a cargo del inventor, 
derecho del inventor sobre su invencion, pero es en el Derecho ingles en 
el “Estatuto de los monopolios”, donde se foija la concepcion modema 
de su protecciôn, al igual que las bases juridicas y econômicas que la 
justifîcan. La libertad industrial, materializada por la legislaciôn de la
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Revoluciôn Francesa, también acoge la idea de la protecciôn del 
inventor, garantizando im derecho exclusivo, limitado en el tiempo 
formaciôn del sistema de patentes, al que posteriormente, también 
contribuyô EE UU. En cuanto a los derechos de autor y derechos 
conexos^^ el interés protector se ve favorecido por el perfeccionamiento 
de la imprenta por Gutenberg de Maguncia (1455), lo que impulsé el 
establecimiento de un control a la difusiôn masiva de obras, 
implantandose un sistema de privilegios de explotaciôn de las mismas a 
los impresores, el primero de los cuales se concediô en 1469 en Venecia. 
Mâs adelante, se empieza a manifestar un nuevo concepto que vincula la 
personalidad con la propiedad, como elemento esencial del derecho de 
autor, doctrina que se desarrolla plenamente en la Europa continental a 
finales del siglo XVlll, empezândose a distinguir entre la obra 
intelectual y el soporte o medio que la contiene. A los derechos de autor, 
se les une, mâs recientemente, la protecciôn de otros agentes creadores, 
por su indudable contribuciôn en la difusiôn de las obras, a través de los 
derechos conexos o aflnes, que cubren a intervinientes taies como 
artistas intérpretes o ejecutantes, productores de fonogramas, 
organismes de radiodifusiôn'^.
Diversos argumentes, sustentados en diferentes périodes han servido 
para justificar la existencia de los derechos industriales e intelectuales*^, 
incluse, hay quienes han postulado su aboliciôn y reforma, sirvan de 
ejemplo nuevamente las patentes, cuyas bases se han afincado en tesis 
como la del derecho natural, la de retribuciôn por monopolio, incentivo- 
monopolio-beneficio, intercambio por secretos, bases que a su vez, han 
servido para cuestionar el sistema de protecciôn, dado que las
H. Coing, Derecho Privado Europea, t. TI, Madrid, 1996, p. 192.
En el entomo anglosajôn Copyright y Neighbouring Rights, los que sin 
embargo, presentan algunas diferencias con el sistema continental de los referidos 
derechos de autor y conexos, liderados por paises como Francia {Droit d ’auteur). 
Vid. J. A, Gômez Segade, “Respuestas de los sistemas de propiedad intelectual al 
reto tecnolôgico: El Derecho europeo continental y el Derecho anglosajôn del 
Copyright”, Derecho de propiedad intelectual y  las nuevas tecnologlas (Jornadas 
organizadaspor el Ministerio de Cultura), 1996, pp. 131-152.
http://www.mincultura.gov.co
F. Carbajo Cascôn, “El pulso en tomo a la copia privada”, Pe. /., Madrid, 
enero-abril, n° 16, p. 11.
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condiciones que originaron su protecciôn han cambiado, principalmente, 
por la pérdida de importancia del creador individual, la que hoy recae en 
las empresas como agentes principales del cambio tecnolôgico^^, las que 
realizan énormes inversiones en creaciôn, investigaciones y desarrollo 
(6 mâs bien en otros rubros, vg. publicidad), protegiéndose 
primordialmente a los inversores, los que realmente cuentan con los 
beneficios del monopolio que signe sustentando el sistema^*. De manera 
similar a las patentes y con criticas semejantes, se defiende la protecciôn 
de las creaciones intelectuales^^, la concesiôn de derechos exclusivos 
(derechos de autor) y la protecciôn de las prestaciones industriales 
(derechos afines o conexos), en la medida en que contribuyen al 
fomento de la creatividad y de la inversiôn en contenidos, lo que 
acrecienta la oferta de bienes y servicios culturales, dimensiona la 
fimciôn social de la propiedad. Los modelos econômicos basados en la 
innovaciôn y la competencia, no son tan relevantes en materia de 
marcas, como lo son en el caso de las patentes y los derechos de autor. 
Desde la perspectiva econômica lo que hacen las marcas es economizar 
costes de informaciôn a los consumidores^^.
La regulaciôn protectora de los derechos de autor y derechos 
conexos, inicialmente de producciôn nacional, protegia en principio al 
titular nacional de taies derechos y no al extranjero, limitaciôn que 
condujo a los gobiemos a suscribir tratados bilatérales para lograr una 
protecciôn mutua de las obras y sus autores. Las necesidades de los 
intercambios intemacionales '^* de bienes que incorporaran derechos 
intelectuales, condujo a la bùsqueda de estândares similares de
C. M. Correa, “Expansion y fortalecimiento del sistema de propiedad 
intelectual..., op. cit., p. 292.
B. Lal Das, op. cit., pp. 71,72.
Se otorgan incentivos artifîciales en la forma de monopolios temporales para 
propiciar la creaciôn y la innovaciôn. N. Thumm, Intellectual property Rights, 
National Systems and Harmonization in Europe, Nueva York, 2000. Cada sistema 
de protecciôn enfrenta el balance entre el interés publico y el privado. Ambos lados 
de la moneda, en el caso de las creaciones e invenciones estan reflejados en el art. 27 
DUDH. S. StQwa.rt, Inteational Copyright and Neighbouring Rights, Londres, 1993, 
p. 5.
B. McGrady, “TRIPS and Trademarks: the Case of Tobacco”, WTR, vol. 3, 
2004, p. 65.
Vid. K. Maskus, op. cit., pp. 109-136.
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protecciôn en los diferentes Estados, que participaran de esos 
intercambios, se perseguia la armonizaciôn (y de ser posible, la 
unificaciôn)^^, primariamente inclinada a los derechos industriales, pues, 
y sôlo en principio, los derechos de autor y conexos no offecian mayores 
conflictos. Asi, desde la exposiciôn intemacional de Viena (1873) se 
consolidaron las bases para la organizaciôn de un régimen de la 
propiedad industrial, en atenciôn a los intereses del comercio 
intemacional. El Congreso de Trocadero, a raiz de la exposiciôn de Paris 
(1878), propulsô acuerdos que concluyeron con el CUP, el 20 de marzo 
de 1883^ .^ Le sigue en el tiempo, por la creciente universalidad del 
derecho de autor, la Convenciôn de Bema para la Protecciôn de las 
Obras Literarias y Artisticas (1886)^ ,^ la Convenciôn Universal sobre 
Derechos de Autor (firmada en Ginebra en 1952 y revisada en Paris en
La armonizaciôn suele confimdirse con la unificaciôn, sin embargo, son 
términos diferentes. La primera es mâs flexible, no implica la necesaria adopciôn de 
un texto concrete, se trata de la aproximaciôn de conceptos juridicos, mediante 
diversos instrumentos. La segunda, précisa un texto comùn,. que résulta de directa 
aplicaciôn para el operador juridico, se trata de un proceso en el que los Estados 
aprueban normas o regimenes juridicos comunes para regular aspectos concretes 
relativos a las operacipnes intemacionales, lo que otorga mayor seguridad juridica, 
haciendo al Derecho mâs prévisible. La soluciôn uniforme, no obstante, no siempre 
es la mejor. J.C. Femândez Rozas, lus Mercatorum. Autorregulaciôn y  unificaciôn 
de los negocios transnacionales, Madrid, 2004, pp. 161 y ss.
El CUP ha sido revisado en varias ocasiones: Brucelas-1900, Washington- 
1911, La Haya-1925, Londres-1934, Lisboa-1958, Estocolmo-1967. Comprende la 
propiedad industrial en un sentido amplio, vg, invenciones, marcas, dibujos y 
modelos industriales, nombres comerciales, indicaciones geogrâficas, materias estas 
complementadas por disposiciones de competencia desleal. Este Convenio mezcla 
las posturas planteadas en las negociaciones que lo originaron; de un lado, la 
consolidaciôn de una legislaciôn ùnica y comùn que los Estados parte debian 
adoptar, y de otro, el establecimiento de las condiciones y la medida en que la 
propiedad industrial de los extranjeros séria reconocida en cada Estado parte. 
Incluye estipulaciones generates, tales como, principio de trato nacional (arts. 2, 3), 
derecho de prioridad unionista (una de sus principales aportaciones - art. 4), 
independencia de derechos (art. Abis, 6), obligaciôn de establecimiento de un 
servicio especial de propiedad industrial y una oficina central, asi como de una 
publicaciôn periôdica (art. 12); clâusula general sobre competencia desleal (art. 
IOÔ/5), que incluye a su vez una lista de très categorias de actos inffactores.
La Convenciôn de Bema ha sido revisada en Paris-1896 y Berlin-1908, 
completada en Bema-1914, revisada ademâs en Roma-1928, Bmselas-1948, 
Estocolmo-1967 y Paris-1971. Se enmendô en 1979.
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1971), y como consecuencia de los desarrollos tecnolôgicos, se requiriô 
un esquema de protecciôn que se concretô en la Convenciôn de Roma 
para la protecciôn de los artistas intérpretes o ejecutantes, los 
productores de fonogramas y los organismos de radiodifiisiôn (1961). 
Instrumentos intemacionales tradicionales de normalizaciôn que 
pretenden bâsicamente el establecimiento de minimos, para fomentar 
estândares semej antes de protecciôn, asi como beneficios sin 
discriminaciones entre los nacionales y extranjeros. A todos estos 
derechos, y algunos otros, se alude de manera general como “derechos 
de propiedad intelectual”, por ser la frase que en uso corriente 
intemacional parece ser la expresiôn mâs comùn, sobre todo en el 
mundo anglosajôn Intellectual Property, tendencia que ha reafirmado la 
OMPI desde su creaciôn (1967), la que administra dichos Tratados, y 
que para algunos refleja algo mâs que una preferencia semântica^^. Ante 
la expansiôn de las empresas transnacionales después de la segunda 
guerra mundial, taies instrumentos intemacionales se quedaron cortos, 
mâs aùn cuando el reconocimiento y protecciôn de la propiedad 
intelectual representaba un conjunto de derechos inmateriales que para 
muchas significan el mâs valioso activo industrial, lo que propiciô un 
cambio sustancial en el sistema de protecciôn de sus intereses, 
abonândose el terreno para conformar un sistema intemacional mâs 
integrado y fiierte, menos dependiente de medidas adoptadas en el piano 
nacional.
B) Expansiôn
Mâs recientemente, la propiedad intelectual se ha convertido en 
piedra central del progreso, requiriendo un entomo que propugna por un 
sistema comercial liberalizado, dada la interdependencia de las 
economias de los Estados, las que se alimentan de sus diferencias, de la
Se busca establecer reglas de aplicaciôn universal referidas a la propiedad de 
todo tipo de obras del intelecto. El uso de una nociôn comprehensiva de “propiedad 
intelectual”, impulsada por algunos paises industriafeados, también lleva iilîpKcita 
una expansiôn del concepto mismo de “propiedad”, llegândose a incluir bajo esa 
denominaciôn el know-how o trade secrets. C. M. Correa, “Expansiôn y 
fortalecimiento del sistema de propiedad intelectual...”, op. cit., p. 292.
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posibilidad de lograr economias de escala^ .^ Confluyen varios elementos 
sustantivos que han cambiado, el mundo, telecomunicadamente 
relacionado, se mueve en la “economia del conocimiento” ®^, el acceso a 
la tecnologia y su distribuciôn se hace mâs importante que el control 
sobre los recursos tradicionales, existiendo cierto consenso en que la 
tecnologia y el acceso al conocimiento influyen en el crecimiento 
econômico. Las circunstancias econômicas, sobre todo por la revoluciôn 
tecnolôgica, la creciente globalizaciôn de la economia y las nuevas 
circunstancias politicas e incluso sociolôgicas, propician la necesidad de 
otorgar mayor importancia a estos derechos como herramienta 
integradora. Para el efecto, se reiteran argumentos como que los 
derechos de propiedad intelectual promueven la innovaciôn y la 
creatividad intelectual, y se incluyeron otros, como que su protecciôn y 
observancia son esenciales para la expansiôn del comercio intemacional, 
la inversiôn, el desarrollo econômico, para la distribuciôn beneficiosa de 
tecnologia, asimismo, para intensiflcar la protecciôn, se aduce que si 
esta es fuerte, se consigue mejorar y expandir la base industrial, tanto de 
los paises desarrollados como de los paises en vias de desarrollo^*, y que 
en cambio, la opciôn por un sistema débil o demasiado permisivo, 
podria facultar la imitaciôn tecnolôgica (sin incurrir en los costes de su 
desarrollo), lo que se considéra, reduciria el incentivo para invertir en 
investigaciôn y desarrollo.
Razonamientos en pro de una mayor protecciôn, estân normalmente 
liderados por los paises industrializados, con base en sus modelos y 
teorias juridicas, que bien pueden ponerse en tela de juicio, en el 
contexto de las economias tecnolôgicamente dependientes y 
subdesarrolladas, las que, sin embargo, han penetrado utilizando, a 
través de diversos instrumentos intemacionales. Las preferencias de los 
paises innovadores (incluso existe cierto enffentamiento entre éstos) y
J.C. Femândez Rozas, Sistema del Comercio Intemacional..., op. cit., p. 27. 
Se ha evolucionado de la sociedad agricola a la sociedad industrial, la que 
confluye con la sociedad de la informaciôn, el conocimiento y la biotecnologia. M. 
G. Ibarra Pardo, “El ALCA y el comercio intemacional”, Revista Javeriana, Bogotâ, 
vol. 139, junio 2003, p. 58.
GATT, “Suggestion by the US for Achieving the Negotiating Objective”, 
MTN.GNG.NGll/W/2, Ginebra, 20 de octubre de 1987, p. 2.
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de aquellos que no lo son (paises “imitadores” y en cierto modo 
dependientes), genera una tension entre ellos, agudizada por la asimetria 
existente entre los mismos^^. Paises industrializados, con una ventaja 
comparativa centrada de forma creciente en la “alta tecnologia” (high- 
tech), la que précisa altas inversiones, cuyos beneficios no quieren 
compartir con quien no ha pagado por ella^\ los que evidencian mayor 
peijuicio en sus economias, al tener un amplia gama de productos 
protegidos por derechos de propiedad intelectual (cuentan con un rubro 
de venta de tecnologia considerable, bajo la forma de patentes, pago de 
regalias, entre otros) '^*, lo que contrasta, con los paises en desarrollo, con 
marcado sesgo hacia la exportaciôn de productos bâsicos, para los que la 
protecciôn mediante el sistema de propiedad intelectual es menos 
atractiva. En tal sentido, los desarrollados precisan estândares 
intemacionales de protecciôn superiores, con sustento en aspectos 
predominantemente econômicos^^, que a su vez busquen estimular el 
progreso tecnolôgico e industrial de los mismos, y que al tiempo, eviten 
congelar las ventajas comparativas a su favor, pues a mayor protecciôn, 
el acceso a la tecnologia se dificulta y el fortalecimiento de derechos 
exclusivos (excluyentes) repercute en el aumento de precios. Ahora 
bien, se ha sostenido que los estândares mayores de protecciôn, a quien 
realmente favorecen es a los intereses de las empresas (multinacionales), 
generalmente procedentes de dichos paises desarrollados, quienes 
demandan, en el marco de sus operaciones intemacionales, una
Vid. c. Cannady, “North-South Trade in Intellectual Property: Can it be 
Fair?”, World Trade Review, vol. 3, julio 2004, p. 317.
S. Perry Rubio, “Estrategias de negociacion intemacional de la propiedad 
intelectual: el caso de la protecciôn varietal”, Revista Nacional de Agricultura, 
Bogota, n° 897, diciembre 1991, p. 210.
G. Misas, “Comentarios a la ponencia: propiedad intelectual y patentes”, 
Revista nacional de agricultura, Bogota, n° 897, diciembre 1991, p. 205.
La importancia econômica de la propiedad intelectual es creciente, a lo que 
influye una aplicaciôn mâs efectiva de los titulos de propiedad intelectual, 
particularmente, en EE UU cuya jurispmdencia, no sôlo es mâs favorable a los 
titulares de estos derechos, sino que mantiene una posiciôn flexible en relaciôn con 
las violaciones antitrust, la expansiôn a nuevas âreas tecnolôgicas. Vg. programas de 
ordenador, con una tasa de crecimiento superior a la del resto de la industria. C. M. 
Correa, “Expansiôn y fortalecimiento del sistema de propiedad intelectual: 
implicaciones para América Latina...”, op. cit., p. 295.
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disminuciôn de las divergencias en temas como cobertura y alcance de 
la protecciôn, duraciôn, medios para hacerla efectiva, exigencia de uso, 
otorgamiento de licencias, notoriedad, entre otros.
En este contexto la OMPI, que constituia la ùnica organizaciôn 
multilateral inicialmente responsable de la regulaciôn en el âmbito 
intemacional de la propiedad intelectual, no offecia la normativa y 
mecanismos para su efectividad, que el comercio intemacional 
demandaba. Asi, con la apariciôn en escena de la OMC y la inclusiôn en 
la misma del ADPIC^^, ciertamente promovida por los paises 
desarrollados, se buscô, entre otras razones, movilizar el centro de poder 
de la primera a la segunda^ ,^ con un marcado aumento de los niveles de 
protecciôn, como exigencia para participar en las ventajas del nuevo 
Sistema Multilateral de Comercio.
2. Incursion de la protecciôn intelectual en la OMC
A) Del movimiento GATT a la OMC
Existe cierto consenso en que los beneficios de la globalizaciôn para 
la gran mayoria, si no de la totalidad, son claramente superiores a los 
costes implicados^^; los Estados precisan mayor participaciôn en el 
comercio intemacional, requieren una expansiôn importante de las 
exportaciones un mayor acceso a la demanda intemacional, deben ser 
competitivos^^. Como senala Herdegen, el actual orden econômico
Vid. J. L. Iglesias Prada, Los derechos de propiedad intelectual en la 
Organizaciôn Mundial del Comercio. El Acuerdo sobre los Aspectos de Los 
Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, 2 t., Madrid, 
1997.
La OMPI es percibida como una instituciôn ineficiente, especialmente en 
cuanto a los mecanismos de aplicaciôn de los compromisos que adquieren sus 
Miembros. F. Abbott, op. cit., p. 66.
M. Poiares Maduro, “The Constitution of the Global Market”, Regional and 
Global Regulation of International Trade, Oxford, 2002, p. 61.
Entendiéndose competitividad como la capacidad de un productor de: 
competir favorablemente contra otros productores (nacionales o intemacionales); de 
concurrir favorablemente y vender en el mercado intemacional. En igual sentido la 
economia nacional es competitiva intemacionalmente cuando sus productores 
pueden concurrir favorablemente y exportât al mercado intemacional o competir con
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mundial esta determinado por la transferencia al piano intemacional de 
planteamientos rectores de la economia de mercado, en la que 
desempena un papel fundamental la libertad de acciôn que los Estados 
dejan a los sujetos econômicos individuales, para que creen un orden 
autônomo y desligado de reglamentaciones soberanas, se busca la 
liberalizaciôn del comercio mundial y un intercambio lo mâs eficiente 
posible de bienes, servicios y capitales, intereses que ni tienen primacia, 
ni vigencia absoluta, pues es la decisiôn de los Estados sobre sus 
prioridades politico-econômicas, la que es parte del orden econômico 
intemacional'*®.
Los participantes en las negociaciones de la Ronda Umguay 
adoptaron en Ginebra el acta final (15 de diciembre de 1994), por la que 
se establecia la OMC'**, que sustituiria, tomândolo para si, el GATT de 
1948, instaurândose un nuevo sistema multilateral de comercio, que 
implica la disposiciôn a cooperar con todos los Miembros que acepten 
las mismas reglas, una vez entra en vigor el nuevo tratado en enero de 
1995'*^ . Se asiste a la liberalizaciôn mâs ambiciosa del comercio 
intemacional, integrândose la agricultura, los servicios, el textil, la 
propiedad intelectual e industrial. El movimiento GATT-OMC, que 
filera iniciado por los paises industrializados'*^, proclama el libre 
comercio transffonterizo, basado en el principio de la ventaja 
comparativa y en otros principios de economia de mercado. Formulado
producciôn importada en el mercado doméstico. C. Ferrari, “Apertura ALCA y 
economia andina”, Revista Javeriana, Bogota, vol. 139, junio 2003, p. 31.
M. Herdegen, Derecho econômico intemacional, Madrid (traducciôn de L. 
Gutierrez y K. Fach Gômez), 2005, pp. 74 y ss.
Durante el proceso negociador que dio origen a la OMC, la Comisiôn Europea 
actùo como représentante ùnica de la CE y de los Estados miembros, los que, sin 
embargo, consideraban reservada su capacidad de apreciaciôn sobre el resultado de 
la misma, competencia que fînalmente utilizaron para participar, junto con la 
Comisiôn, en la conclusiôn de taies negociaciones, dado que algunas materias de las 
incluidas en los diferentes Acuerdos anexos al Acuerdo constitutivo de la OMC 
afectaban competencias nacionales. M. T. Ortuno Baeza y A. Dorai Alvarez, 
Derecho de la propiedad intelectual e industrial y  Derecho de la competencia: 
normativa interna, comunitaria e intemacional, Madrid, 1998, p. 83.
A. Ortiz-Arce de la Fuente y J. A. Garcia Lôpez, op. cit., pp. 13-14.
Paises que son los mismos que han desconocido en varias ocasiones las 
pretensiones y principios que proclamaron, cuyo cumplimiento, a sensu contrario, si 
exigen a otros.
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sobre la base de la supremacia del multilatéralisme, pretende hacer 
ffente a las distorsiones al comercio y dar fluidez al intercambio 
intemacional, mediante un cause normativo con fiierza obligatoria para 
sus Miembros, su finalidad es clara: favorecer el comercio intemacional 
y el crecimiento econômico global, aùn cuando tal organizaciôn sôlo 
tenga carâcter multilateral. El sistema se estmctura con una normativa 
flexible, que se refuerza con mecanismos y procedimientos para su 
efectividad juridica, con un procedimiento de soluciôn de diferencias, 
siendo los objetivos y propôsitos mâs relevantes de la OMC, y mâs 
especificamente del entendimiento sobre soluciôn de diferencias, la 
creaciôn de unas condiciones de mercado que fomenten la actividad 
econômica individual en los mercados nacionales y en el mercado 
mundial y el establecimiento de un sistema multilateral de comercio que 
sea seguro y prévisible'*'*. A pesar de las criticas que puedan hacerse al 
sistema OMC, no puede desconocerse que un pais no Miembro se veria 
obligado a celebrar mùltiples acuerdos bilatérales, en los que, pueden no 
obtener condiciones mâs favorables, ademâs el sistema multilateral 
offece cierta protecciôn contra acciones unilatérales y subjetivas, y el 
mecanismo de soluciôn de diferencias, brinda ciertas garantias.
La base fundamental de la ideologia OMC, el hilo conductor de su 
estmctura, lo constituye la condiciôn, clâusula o principio de la NMF'*^ , 
dispuesta de forma multilateral desde el art. I del GATT, y el de trato 
nacional art. III, principios que se irradian en sus demâs acuerdos, los 
que no son mâs que la expresiôn en el âmbito intemacional de un 
principio rector del Derecho: el de igualdad, cuya consecuencia primaria 
y ùltima es la no-discriminaciôn, base hacia la asignaciôn ôptima de 
recursos. Para cumplir sus objetivos se concierta la eliminaciôn de
^  Vid. Grupo especial en la diferencia relativa a las Secciones 301-310 de la Ley 
Comercial de EE UU, que enfrentaban a este pais y a la UE.
Como precedente del principio NMF se encuentra el principio de reciprocidad 
en la forma desarrollada por EE UU en las concesiones arancelarias establecidas en 
sus acuerdos bilatérales (década de los 30s y comienzos de la siguiente), pais que al 
celebrar acuerdos bilatérales posteriores, extendia las nuevas concesiones a todos los 
paises con los que habia realizado pactos anteriormente, multilateralizando asi las 
concesiones arancelarias. B. Lal Das, op. cit., p. 162.
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restricciones cuantitativas'*^, medidas antidumping, subvenciones, 
medidas de efecto équivalente a las restricciones cuantitativas, y en 
general, de todos aquellos mecanismos que distorsionan el comercio, 
cuya identificacion, vigilancia, control, es ciertamente difîcil. La 
normativa OMC consagra no pocas excepciones con contomos 
escasamente defînidos, permitiendo un amplio margen de maniobra, con 
las que se pueden valer intereses régionales o nacionales y, dar paso a 
preferencias proteccionistas, normativa que reconozcasele o nieguesele 
efecto directo, cuando se acoge y materializa en el ordenamiento 
nacional o supranacional, en varias ocasiones, sigue conservando su 
imprecision, estando abierta a interpretaciones que justifîquen el 
resultado querido, ffecuentemente utilizadas para favorecer intereses de 
grupos econômicos. Aunque las réglas OMC, para un sector de la 
doctrina, no implican necesariamente reducir la protecciôn, no puede 
desconocerse el esfuerzo del movimiento OMC de eliminaciôn de 
prâcticas e instituciones restrictivas, el establecimiento de la libertad en 
las transacciones mercantiles entre los diferentes paises.
B) Inclusiôn de los derechos intelectuales
Se asiste a la globalizaciôn'*  ^ que en términos amplios puede ser la 
consecuencia del desaparecimiento de las ffonteras econômicas y 
fînancieras, campo abierto para las multinacionales. Globalizaciôn en 
cierta forma encausada en la normalizaciôn del comercio intemacional 
en sede OMC, en la que como puede advertirse, se han incluido, temas 
como los relativos a los derechos de propiedad intelectual, materia que
Las restricciones cuantitativas inciden mâs directamente en las fluctuaciones 
del comercio, ofrecen la ventaja de su flexibilidad, es decir la de no depender para su 
implantaciôn de un proceso complicado. N. Stoffel Vallotton, La prohibiciôn de 
restricciones a la libre circulaciôn de mercanclas en la Comunidad Europea, 
Madrid, 2000, p. 185.
Se replantean los paradigmas tradicionales, la confusion de los espacios 
establece nuevas relaciones de poder y competitividad, conflictos y 
entrecruzamientos, problemâtica que escapa a los esquemas de los Estado nacionales 
con ffonteras que aislan y dividen. J. F. Ramirez Gômez, “Marcas y Patentes: la 
Convenciôn con Francia de 1901 sobre Propiedad Industrial”, Doctrinas Juridicas, 
Bogotâ, vol. 9, mayo-junio 2002, p. 246.
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se concreta en uno de los acuerdos multilatérales de la OMC, anexo 1C 
(ADPIC). Se requeria affontar la problemâtica intelectual, con un interés 
protector que debia armonizarse con la normativa del sistema 
multilateral de comercio'* ,^ debiendo servir de instrumento juridico para 
reducir las distorsiones del comercio intemacional y los obstâculos al 
mismo, conjunciôn ciertamente difîcil, pues de un lado la falta de 
respeto por ellos constituye un obstâculo para la inversion, 
particularmente extranjera, y para el desenvolvimiento de la actividad 
econômica y de la creatividad, y por otro, los propios derechos de 
propiedad intelectual'*  ^ pueden constituir o legitimar barreras no 
arancelarias équivalentes a las peijudiciales restricciones cuantitativas, 
manifestaciôn de proteccionismo que limita el libre comercio.
Especifîcamente la iniciativa para incluir el tema de la propiedad 
intelectual en la agenda de la Ronda Umguay, procediô de paises como 
EE UU, aspecto este bastante ffecuente en sus negociaciones 
comerciales intemacionales, es mâs, se senala que éste solicité a varios 
paises en desarrollo que aceptaran ciertas normas de protecciôn de los 
derechos de propiedad intelectual, que todavia estaban en discusiôn en 
el foro multilateral, adelantândose a los resultados de tal proceso. 
Concretamente, los colectivos empresariales del referido pais, asf como 
los de Europa Occidental y Japôn^ ®, concertaron un informe denominado 
“Estmctura bâsica de las Disposiciones del GATT para la protecciôn de 
la propiedad intelectual. Propuesta de las comunidades empresariales de 
Europa, Japôn y Estados Unidos”, precedente de lo que actualmente es 
el ADPIC. De este modo, dichas potencias, alejândose de las
Vid. A. Reich, “The WTO as a Law-Harmonizing Institution”, University of  
Pennsylvania Journal o f International Economie Law, vol. 25, 2004, p. 339.
Mercados en los que la propiedad intelectual no es protegida razonablemente, 
bienes desarrollados gracias a inversiones y profimdas investigaciones, son 
fâcilmente desplazados por imitaciones o falsificaciones, ofrecidas a un precio 
mucho mâs bajo. J.J. Cristiani, “La libre circulaciôn de mercancias y los derechos de 
propiedad intelectual en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte”, Ars 
luris, México, n° 12, 1994, p. 108.
Las principales corporaciones de EE UU constituyeron el Comité de 
Propiedad Intelectual (1986), para obtener consenso intemacional dentro del sector 
privado, que contacté ademâs, con las comunidades de negocios de Europa 
Occidental y Japôn, las que formularon peticiones semej antes a sus respectives 
gobiemos.
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negociaciones, en principio, propias de la OMPI, trasladaron el debate 
de los bienes tecnolôgicos, de los derechos de propiedad intelectual, a 
las negociaciones que dieron origen a la OMC^*, que en cierto modo 
estaba al margen de la misma, pero cuya inclusiôn también estaba 
impulsada por los cambios en materia de comercio de productos y de 
servicios en el contexto de un mundo globalizado^^, en el que los bienes 
manufacturados y agricolas ceden importancia al comercio de bienes 
tecnolôgicos o de intangibles. Inclusiôn de la temâtica intelectual que 
también respondia a problemas como los que plantea, el creciente 
comercio intemacional de mercancias falsificadas y las difîcultades para 
penalizar estas prâcticas. Las empresas peijudicadas no podian iniciar 
acciones legales^  ^en el pais donde operaban, ni impedir que un gobiemo 
permitiera la importaciôn de mercancias falsificadas, obstâculo claro al 
comercio, dada la inexistencia de legislaciôn en varios paises en esta 
materia o de diferencias sustanciales en su contenido '^*, por lo tanto, se 
buscaba, por ejemplo, que la defensa ffente a productos falsificados 
abarcara la importaciôn, la exportaciôn, las mercancias en transite, pero 
piénsese ademâs que no sôlo la falsifîcaciôn de mercancias, sino la 
usurpaciôn y otras prâcticas similares han ocasionado numerosas 
pérdidas a la industria mundial, prâcticas cualitativa y cuantitativamente 
de gran impacto econômico y social.
La frase “derechos de propiedad intelectual relacionados con el 
comercio” con la que fînalmente se califîca a estos derechos en sede de 
la OMC, a pesar de ser redundante, pues todos ellos tienen una 
connotaciôn comercial, incluso los derechos morales que corresponden 
al autor de una obra pueden repercutir en su comercializaciôn, por lo
Vid. F. Abbott, op. cit., p. 69.
Vid. P. A. de Miguel Asensio, “El Derecho intemacional privado ante la 
globalizaciôn”, Anuario espanol de Derecho intemacional privado, n° 1, 2001, pp. 
38-88.
Téngase en cuenta por ejemplo, que el Derecho unionista présenta 
limitaciones en el âmbito de las sanciones, que quedan reducidas a medidas de 
carâcter administrative, sin otorgar acciones civiles al peijudicado. P. Jiménez 
Blanco, Las denominaciones de origen en el Derecho del comercio intemacional, 
Madrid, 1997, p. 138.
M. Mollet, “La regulaciôn del comercio intemacional: del GATT a la OMC”, 
Colecciôn de estudios econômicos, Barcelona, n° 24, 2001, p. 231.
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menos, en apariencia, sirve para legitimar su tratamiento multilateral en 
una sede ajena a la OMPI. La insercion de un acuerdo multilateral en 
materia de propiedad intelectual en el marco de la OMC, que signifîcô 
algunas concesiones en otras areas, como fue el caso de la agricultura, 
los textiles, constituia una herramienta util para modemizar y endurecer 
su protecciôn. Ademâs de su relativamente fâcil aprobaciôn, sus 
acuerdos OMC implicaban su aceptaciôn en bloque, se beneficiaba, por 
ejemplo, a las exportaciones de los productos nacionales al amparo de 
taies derechos^^, el flujo de inversiones y tecnologia extranjera, dado lo 
atractivo que résulta contar con garantias respecto a los mismos. 
Protecciôn para taies derechos en la OMC, que a diferencia de los 
tradicionales Tratados de propiedad intelectual prôdigos en el 
reconocimiento de derechos, pero escasos en instrumentos coercitivos, 
en el Sistema Multilateral de Comercio cuentan con medios que 
impulsan su defensa y que imponen a sus Miembros una protecciôn 
administrativa y judicial de esos derechos, que incluye los 
procedimientos y procesos administrativos, civiles e incluso pénales 
(novedosa inclusiôn a esta escala), la adopciôn de medidas provisionales 
râpidas y eficaces, asimismo, medidas de ffontera, de gran aplicaciôn y 
efectividad como lo evidencia la prâctica europea^^, traslado de esta 
temâtica intelectual a la OMC, a la que coadyuvô la existencia de 
procedimientos para la efectividad juridica del sistema, del 
procedimiento de soluciôn de diferencias, los que estaban ausentes en la 
OMPI. No obstante la vocaciôn de observancia de los derechos de 
propiedad intelectual en sede OMC, por los mecanismos coercitivos que 
establece, posibilita la adopciôn de represalias en un sector no
Los paises industrializados buscan ampliar el espacio econômico de sus 
fabricantes, comerciantes, proveedores de servicios, inventores e inversionistas, 
paises que debido a su baja tasa de crecimiento econômico, y al crecimiento casi 
nulo de su poblaciôn, tienen una limitada expansiôn de la demanda, ven en los 
paises en desarrollo, mercados potenciales muy atractivos. B. Lal Das, op. cit., p. 
162.
E. Rengifo Garcia, “Proyecto contra la falsifîcaciôn de productos y la 
usurpaciôn de marcas”, Revista ANDI, Medellin, n° 156, enero-febrero 1999, pp. 51- 
54.
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relacionado con los derechos de propiedad intelectual^^, cuando no se 
cumpla su normativa, pero también, como ya se ha materializado en la 
prâctica (piénsese en Ecuador, en la diferencia Plâtanos^^), la posibilidad 
de imponer sanciones cruzadas, permite legitimar el desconocimiento de 
taies derechos intelectuales, el que puede utilizarse como sanciôn por 
incumplimiento de otros Acuerdos OMC.
Resalta que las pretensiones de libre comercio de la OMC no han 
sido acompanadas por una normativa directa y especifica sobre libre 
competencia^^, aunque si se reconoce en determinadas parcelas 
(aproximaciôn sectorial), como se contempla en algunos de los 
Acuerdos OMC en los que se incluyen normas con incidencia en esta 
materia, fundamentalmente en cuanto a acceso a mercados®®, también, 
por ejemplo, al incluirse una obligaciôn de celebrar consultas en materia 
de prâcticas comerciales restrictivas en el ADPIC (art. 40) y en el OATS 
(art. IX). Ahora bien, un acuerdo en el âmbito del Derecho de la 
competencia en sede OMC posiblemente limitaria la capacidad de los
La exclusion de las industrias audiovisuales en el marco de acuerdos 
comerciales intemacionales, por ejemplo, el TLCAN inicialmente negociado por 
Canada y EE UU ha sentado como precedente, para otros acuerdos de libre 
comercio, como lo serian los concluidos en el marco de la OMC, la inclusion de la 
clâusula de “excepciôn cultural”, que surgiô inicialmente como consecuencia de tal 
exclusion, que légitima la toma de represalias de igual efecto comercial.
As. Comunidades Europeas -  Régimen para la importaciôn, venta y 
distribuciôn de plâtanos; WT/DS27, asuntos “Plâtanos III”. El 8 de noviembre de 
1999, Ecuador pidiô la autorizaciôn del OSD, de conformidad con el art. 22 del 
BSD, para suspender la aplicaciôn a la CE y a trece de sus Estados miembros, de 
concesiones arancelarias y otras obligaciones conexas résultantes del ADPIC.
Las empresas pueden eventualmente valerse de la aplicaciôn extraterritorial 
del Derecho de la competencia de su pais de origen, tal como lo ha hecho EE UU, a 
cuya jurisprudencia se atribuye la doctrina del principio de los efectos, la que es 
considerada de constmcciôn artificial e ilegitima, la que se limita, por ejemplo, 
mediante la ponderaciôn de intereses. Sobre esta temâtica C. Otero Garcia- 
Castrillôn, “El alcance extraterritorial del Derecho de la competencia y su utilizaciôn 
como medida comercial. Perspectivas estadounidense, comunitaria y espahola”, 
Gaceta Juridica de la Union Europea y  de la competencia, n° 212, marzo-abril 
2001, pp. 34-56.
M. Montana Mora, “La OMC y el derecho de la competencia: Hacia un 
derecho de la competencia mundial”, Gaceta juridica de la Union Europea y  de la 
competencia, n° 200, abril-mayo 1999, p. 77.
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paises en desarrollo para determinar sus propias politicas en atenciôn a 
sus realidades, objetivos y prioridades.
3. Alcance de los Acuerdos OMC: el caso comunitario europeo
A) Generalidades
Partiendo de la base que la efîcacia directa®* tiene que ver con la 
aplicabilidad, mientras que la validez con la conformidad a Derecho, 
normalmente los Tratados intemacionales no crean derechos y 
obligaciones que se impongan directamente a los particulares, 
comünmente son sus Miembros o partes signatarias quienes recogen en 
sus ordenamientos intemos sus disposiciones, aunque algunos Tratados 
expresan tener un efecto auto ejecutivo. Particularmente el alcance de 
los Acuerdos OMC es especialmente complejo en el âmbito europeo. 
Nôtese que durante la vigencia del antiguo GATT el Tribunal de Justicia 
de las Comunidades Europeas (TJCE) a pesar de negarle efecto directo, 
le reconociô cierto efecto, en la medida en que las normas comunitarias 
debian ser interpretadas en lo posible a la luz de su normativa, siendo 
compétente para esa interpretaciôn dicho Tribunal, concretamente en los
El reconocimiento de la efîcacia directa de un acuerdo intemacional implica 
que ante un conflicto explicite entre las reglas internas y las intemacionales, un 
particular puede impugnar las primeras con base en la obligaciôn del Estado, 
derivada del acuerdo intemacional invocado. Efecto que puede estar prescrite o 
prohibido por el propio acuerdo o por la legislaciôn intema, aunque generalmente se 
deja a la decisiôn jurisdiccional, la que indaga si una disposiciôn es bastante précisa 
para gozar del mismo. Criterio debatido, pues se aduce que lo esencial no es la 
precisiôn de la reglia sino principalmente si la cuestiôn que se plantea es justificable, 
esto es, si compete a los tribunales o deberia dejarse al legislador, lo que depende 
esencialmente de la aptitud del ôrgano correspondiente, por ejemplo, la regulaciôn 
del comercio intemacional se ha reservado predominantemente al legislador, la 
politica exterior ha sido una competencia tradicional del poder ejecutivo y, 
parcialmente del Parlamento. Concretamente la efîcacia directa del GATT (1947), 
del Derecho OMC, es generalmente rechazada e inlfecuéntenme aceptada, excluida 
per se en los Miembros de esta organizaciôn regidos por la doctrina dualista. T. 
Cottier y D. Pluess, “Derecho OMC y Derechos intemos: una relaciôn difîcil”. La 
Organizaciôn Mundial del Comercio y  el Regionalismo Europeo, Madrid, 2001, p. 
88 .
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casos en los que existiera riesgo de aplicaciôn divergente de tal 
normativa, al interior de la comunidad® .^
Vigente los Acuerdos OMC, sus normas han sido objeto directo o 
indirecto de discusiôn en diferentes conflictos conocidos por el TJCE, 
en los que de forma prédominante ha interesado lo relativo a sus efectos 
(asuntos Plâtanos, asi como en relaciôn con el ADPIC, la mayoria de los 
casos relativas a su art. 50®^ ), no existiendo una soluciôn univoca, 
aunque se parte, con carâcter general, de la idea de que el Acuerdo 
OMC y sus Anexos, habida cuenta de su naturaleza, su espiritu y de su 
sistema no se incluyen, “en principio”, entre las normas con respecto a 
las cuales el TJCE contrôla la legalidad®'* de los actos de las 
Instituciones comunitarias®® (vg. sents. Portugal/Consejo C-149/96, 
Paises Bajos/Consejo C-301/97, Biret Intemational/Consejo C-93/02 P); 
para lo que téngase présente ademâs, que en la CE el enfoque del 
Derecho intemacional se combina la doctrina del monismo y del 
dualismo®®, lo que es especialmente complejo en relaciôn con los
Vid. S. Peers, “Fundamental Right or Political Whim? WTO and the European 
Court of Justice”, The EU and the WTO. Legal and Constitutional Issues, Portland, 
2001, pp. 111-130.
El Derecho comunitario no impone ni excluye que el ordenamiento juridico 
de un Estado miembro, reconozca a los particulares el derecho a invocar 
directamente la norma prevista en el art. 50, especialmente el aptdo. 6, del ADPIC o 
que los jueces la apliquen de oficio.
^ Vg. La STJCE de 10 de diciembre de 2002, as. C-491/01 evidencia la 
estrategia de invocar una norma del ADPIC, en este caso su art. 20 para atacar la 
validez de determinada normativa comunitaria, sin embargo, como reitero el TJCE, 
el ADPIC en este caso no tenia efecto directo, por lo que la validez del acto 
comunitario de que se trataba no podia apreciarse a la luz de su normativa, a pesar 
de lo que, este Tribunal va mâs allâ y manifîesta que en cualquier caso, las 
disposiciones de la normativa comunitaria debatida no eran contrarias al ADPIC, 
puesto que no impedian, en el caso concreto que se trataba, que los fabricantes de 
cigarrillos, continuen utilizando sus marcas en las superficies disponibles del 
embalaje de los productos del tabaco.
En el examen de los actos juridicos de las instituciones comunitarias, el cual 
précisa un juicio valorativo de situaciones econômicas complejas, el TJCE admite a 
las mismas cierto margen de apreciaciô» econômico juridico. M. Herdegen, op. cit., 
p. 132.
Son mùltiples las combinaciones que permite el Derecho intemacional con 
base en la doctrina del monismo y del dualismo, escasamente aplicables de forma 
pura; en la primera el Derecho intemacional se convierte en parte del Derecho 
intemo, aplicândose sin ningùn tipo de transformaciôn formai, es por tanto
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Acuerdos OMC. Por ejemplo, en asuntos como el C-53/96 (Hermès), el 
TJCE elude pronunciarse sobre la problemâtica del efecto y de la 
aplicaciôn directa, aunque subraya que el Acuerdo OMC, incluidos sus 
anexos, fue celebrado por la CE y ratificado por sus Estados miembros 
sin procéder a un reparto de sus respectivas obligaciones ffente a las 
demâs partes contratantes. En asuntos posteriores (Portugal/Consejo C- 
149), reconoce que si bien estos Acuerdos introducen nue vos elementos, 
ello no permite considerar a las normas OMC como directamente 
aplicables, por lo que no puede declarar la incompatibilidad de los actos 
de la Comunidad con taies normas, dado que entiende que las reglas 
OMC siguen facultando la negociaciôn de los Estados, lo que 
bâsicamente significa que no se produce en ese momento un cambio de 
la jurisprudencia originada por el antiguo GATT, por tanto, réitéra su 
jurisprudencia anterior.
Como se desprende de reiterada jurisprudencia del TJCE un control 
de la legalidad de la actuaciôn de las Instituciones comunitarias a la luz 
de la normativa OMC podria provocar un desequilibrio en la aplicaciôn 
de las mismas, al privar a los ôrganos legislativos o ejecutivos de la 
Comunidad del margen de maniobra del que disffutan los ôrganos 
similares de los socios comerciales de la Comunidad, de alcanzar, 
siquiera fuera con carâcter temporal, soluciones negociadas con la 
finalidad de lograr una compensaciôn mutuamente aceptable, 
posibilidad que confiere el art. 22 del Entendimiento relativo a las 
normas y procedimientos por los que se rige la Soluciôn de Diferencias 
(ESD), lo que no varia por el hecho que con relaciôn al GATT de 1947, 
en la OMC se haya reforzada el ESD, en particular por lo que se refiere 
a la adopciôn de los informes de los grupos especiales, pues el ESD 
réserva, en todo caso, un lugar importante a la negociaciôn entre los 
Miembros de la OMC que son parte de una diferencia, brindândole 
diversos instrumentos, por ejemplo, si no es factible suprimir 
inmediatamente la medida incompatible, el ESD (art. 3, aptdo. 7) 
establece la posibilidad de concéder al miembro peijudicado una
pragmâtica y amistosa con el Derecho intemacional; en la segunda todo el Derecho 
intemacional esta sujeto a su adopciôn en la forma de derecho intemo, el énfasis esta 
en la soberanfa, y en ella la del Parlamento sobre los poderes ejecutivo y judicial. T. 
Cottier y D. Pluess, op. cit., p. 88.
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compensaciôn, incluse autoriza a suspender la aplicaciôn de concesiones 
o el cumplimiento de otras obligaciones como soluciôn provisional hasta 
la supresiôn de la medida incompatible, por tanto, el ESD no establece 
un mecanismo de soluciôn judicial de diferencias intemacionales, por 
medio de resoluciones que tengan efectos vinculantes comparables con 
los de una resoluciôn de un ôrgano jurisdiccional en los ordenamientos 
juridicos internes de los Miembros OMC, ademâs, los Acuerdos OMC, 
interpretados a la luz de su objeto y de su fmalidad, no determinan los 
procedimientos juridicos adecuados para garantizar su ejecuciôn de 
buena fe en los ordenamientos juridicos internes de las referidas partes 
contratantes. En esta medida, un control por el juez comunitario de la 
legalidad del comportamiento de las Instituciones comunitarias respecte 
a las normas de la OMC podria tener como efecto debilitar la posiciôn 
de los negociadores comunitarios en la bùsqueda de una soluciôn de la 
diferencia mutuamente aceptable y, en su case imponer a los ôrganos 
jurisdiccionales nacionales la obligaciôn de no aplicar las normas 
juridicas internas que sean incompatibles con los acuerdos OMC tendria 
como consecuencia privar a los ôrganos legislatives o ejecutivos 
igualmente nacionales de la posibilidad de alcanzar, siquiera tuera con 
carâcter temporal, una soluciôn negociada.
El Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas 
(TPICE), Gran Sala, en el as. T-383/00, signe la doctrina del TJCE y 
entiende también que el Acuerdo por el que se establece la OMC se basa 
en el principio de reciprocidad y ventajas mutuas, que le distingue de los 
acuerdos celebrados por la Comunidad con terceros Estados que 
establecen obligaciones relativamente asimétricas, y que algunos de los 
socios comerciales mas importantes de la Comunidad (vg. EE UU^ )^ no 
incluyen los Acuerdos OMC dentro del conjunto de normas con
El Congreso de EE UU siempre ha mantenido para si la prerrogativa en las 
relaciones intemacionales, interpretando que el GATT no es un acuerdo de carâcter 
auto-ejecutivo {self executing) que pudiera invocarse ante cualquier autoridad 
administrât!va y judicial nacional, sino mas bien un acuerdo que requiere medidas 
juridicas adicionales en cada Miembro para posibilitar su aplicaciôn, lo que extiende 
a los demâs Acuerdos OMC, entendiendo en suma que sus ôrganos jurisdiccionales 
no pueden otorgar eficacia directa al derecho de la misma, no obstante la tradiciôn 
de este pais de reconocimiento de eficacia directa en otros âmbitos.
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respecte a las cuales sus ôrganos jurisdiccionales controlan la legalidad 
de las normas juridicas internas.
En tal sentido, se considéra que a pesar de las variaciones incluidas 
en el actual sistema OMC, sus normas continùan siendo flexibles, como 
también lo entienden socios comerciales de la UE como EE UU. 
Negativa de efecto directe con base en argumentes como el de 
reciprocidad, que para algunos, en un sistema multilateral, no deberia 
dejarse enteramente a los Miembros individuales como un aspecto 
perteneciente a su Derecho constitucional, siendo recomendable que, 
cuando menos los centres de poder, desarrollen conjunta y 
paulatinamente esta cuestiôn en negociaciones^^, argumente del que 
también se dice, que nada impide al TJCE acudir al principio de 
reciprocidad para mantener el equilibrio con los otros Miembros de los 
Acuerdos OMC, no sôlo por estar en juego importantes intereses de 
todos sus Miembros, sino porque no offece plenas garantias 
jurisdiccionales en relaciôn con su observancia^^.
Ahora bien, se recuerda que la Comunidad y sus Estados miembros 
celebraron los Acuerdos OMC en virtud de una competencia 
compartida, y al existir de este modo una obligaciôn de estrecha 
cooperaçiôn entre los Estados miembros y las Instituciones 
comunitarias, en la ejecuciôn de los compromisos que han asumido en 
tal virtud, el TJCE entiende que cuando se le ha sometido un asunto es 
compétente para définir las obligaciones que la Comunidad ha asumido 
y para interpretar las disposiciones OMC a estos efectos (vg. as. C-89/99 
Schieving-Nijstad, ass. C-300/98 y C-392/98 Dior y otros), lo que hace 
con la fmalidad de lograr una interpretaciôn uniforme, que el mismo, 
actuando en colaboraciôn con los ôrganos jurisdiccionales de los 
Estados miembros, esta en condiciones de garantizar, mas aùn en un 
Mercado comùn, en el que diferentes lineas de aplicaciôn de las normas 
OMC puede peijudicar la unidad que pretende la UE, asi como su 
identidad politica exterior.
T. Cottier y D. Pluess, op. cit., p. 93.
J. Diez-Hochleitner y C. Esposito, “La Falta de Eficacia Directa de los 
Acuerdos OMC en la Union Europea”, La Organizaciàn Mundial del Corner cio y  el 
Regionalismo Europeo, Madrid, 2001, p. 70.
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B) Asimto Nakajima
Con carâcter excepcional los ôrganos jurisdiccionales comunitarios 
pueden controlar la legalidad de un acto de Derecho derivado en 
relaciôn con las normas de la OMC, en el supuesto en que^  ^ la 
Comunidad tenga el propôsito de cumplir una obligaciôn particular 
asumida en el marco de la OMC, o el acto comunitario se remita 
expresamente a disposiciones précisas de la OMC, o cuando a la vista 
del tenor, del objeto y de la naturaleza de la disposiciôn puede llegarse a 
la conclusiôn de que contiene una obligaciôn clara, précisa e 
incondicional, que no se subordina, en su ejecuciôn o en sus efectos, a la 
adopciôn de acto ulterior alguno (lo que se réitéra, no se da como régla 
general en la normativa OMC). A este respecto ha sido especialmente 
relevante la STJCE de 7 de mayo de 1991, as. C-69/89 
(Nakajima/Consejo) dictada durante la vigencia del antiguo GATT, que 
el propio TJCE, y en su caso el TPICE en el as. T-19/01 
(Chiquita/Comisiôn de las Comunidades Europeas) ha interpretado a la 
luz de los Acuerdos OMC^\
Se ha sostenido con base en la sent. Nakajima del TJCE, como se 
pone de manifîesto en la STPICE de 3 de febrero de 2005, as. T-19/01, 
que: a) puede efectuarse el control jurisdiccional, con arreglo a las 
normas de la OMC, cuando el ôrgano legislativo de la Comunidad tenga 
el propôsito de cumplir las obligaciones que se derivan de dichas 
normas, en cuyo caso su falta de efecto directo deja de ser relevante 
(“Chiquita” parte demandante en el as. T-19/01); b) la posibilidad de 
invocar las normas del GATT no se fundamenta en su efecto directo, 
sino en la existencia de un acto comunitario de aplicaciôn de dichas
STJCE de 23 de noviembre de 1999, Portugal/Consejo, C-149/96; de 12 de 
noviembre de 1998, Italia/Consejo, C-352/96, y de 5 de octubre de 1994, 
Alemania/Consejo C-280/93 (Plâtanos).
Para determinar si el acto comunitario cuya legalidad se impugna tue 
adoptado con el objet!vo de “cumplir una obligaciôn particular asumida en el marco 
de los Acuerdos OMC”, en el sentido de la jurisprudencia Nakajima, es necesario 
analizar pormenorizadamente, por una parte, las caracteristicas especificas de este 
acto y, por otra, las disposiciones pertinentes de los Acuerdos OMC invocados, 
igualmente, situaciôn que no varia con las caracteristicas que présenta el sistema 
OMC con respecto al antiguo GATT.
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normas o en el que en todo caso se expresô la voluntad de aplicarla 
(Abogado General Tesauro as. C-53/96); c) se permite garantizar un 
control jurisdiccional estrictamente limitado, pero esencial para la 
protecciôn del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva 
(Abogado General Jacobs as. C-377/98); d) los requisitos para la 
aplicaciôn de la jurisprudencia Nakajima son dos, de un lado, que la 
Comunidad tenga el propôsito de acatar una obligaciôn {intention ta 
comply) y, que la obligaciôn de que se trate sea una “obligaciôn 
particular” derivada de los Acuerdos OMC, misma linea de 
argumentaciôn, para la que résulta manifîesto que cuando la Comunidad 
tiene el propôsito de acatar las normas de la OMC, dejan de tener 
sentido las preocupaciones que llevaron al TJCE a descartar el efecto 
directo de los Acuerdos OMC, mas aùn cuando en esos casos no podrâ 
nunca suceder que la Comunidad se vea obligada a aplicar contra su 
voluntad las normas de la OMC. A sensu contrario, como lo ha 
sostenido la Comisiôn europea la razôn de ser de la jurisprudencia 
Nakajima reside precisamente en que sôlo se refiere, por definiciôn, a 
supuestos en los que la Comunidad ya no dispone de ningùn “margen de 
maniobra”, puesto que es ella la que ha decidido aplicar las normas 
derivadas de la OMC, asi, el primero de estos requisitos no séria, el 
propôsito de “acatar” {to comply), sino el de “cumplir” {to implement) 
una obligaciôn particular (sent. Portugal/Consejo), los que no son 
idénticos, puesto que “acatar” tiene un signifîcado mucho mas amplio 
que “cumplir”, ya que es ffecuente que un Estado o la Comunidad 
tengan la intenciôn de acatar determinadas obligaciones, sin que ello 
signifique que pretendan cumplirlas. Ademâs, obsérvese las siguientes 
consideraciones en las que se combinan una serie de interpretaciones:
i) Se ha sostenido que su aplicaciôn se limita a los casos en los que 
el acto comunitario de que se trate se refîera expresamente a una norma 
concreta del GATT o de los Acuerdos OMC. Se critica que el acto 
comunitario enjuiciado en la sent. Nakajima no se referia a una norma 
concreta del GATT; el control jurisdiccional no puede depender de un 
requisito formai que quedaria totalmente al arbitrio del autor del acto de 
que se trate. Por su parte la Comisiôn y el TPICE entienden que se exige 
que el acto comunitario de que se trate se refiera expresamente a las
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obligaciones particulares derivadas de las normas de la OMC que 
pretenda cumplir.
ii) Se aplica a los casos en los que la obligaciôn derivada del GATT 
o de los Acuerdos OMC esté formulada en términos positivos. Para 
otros se trata Requisito artificial puesto que cualquier obligaciôn 
positiva puede enunciarse en forma de prohibiciôn. La sent. Nakajima, 
trata de la compatibilidad de la legislaciôn comunitaria antidumping con 
el art. 1 del Acuerdo relativo a la aplicaciôn del art. VI del GATT, 
disposiciôn que contiene una obligaciôn negativa. Para la Comisiôn y el 
TPICE “obligaciôn particular”, debe ser una obligaciôn positiva de 
actuar de una forma determinada, vg. Côdigos antidumping del GATT, 
por el contrario, una recomendaciôn o una resoluciôn del Ôrgano de 
Soluciôn de Diferencias (OSD) no puede ser una “obligaciôn 
particular”, puesto que sôlo impone la obligaciôn general de adaptar el 
acto a las normas de la OMC.
iii) Sôlo se aplica a los supuestos en los que la obligaciôn derivada 
del GATT-OMC baya sido incorporada al acto comunitario de que se 
trate o cuando éste adapte el ordenamiento juridico comunitario a la 
misma. De otra parte se sostiene que en la sent. Italia/Consejo, se aplicô 
la jurispmdencia Nakajima, a pesar de que la Comunidad no habia 
adaptado el ordenamiento juridico comunitario a lo dispuesto en el art. 
XXIV^^ aptdo. 6, del GATT. De acuerdo con la Comisiôn y el TPICE la 
sent. Italia/Consejo (Arroz), no invalida la interpretaciôn de la 
jurisprudencia Nakajima. El Reglamento impugnado en aquel asunto 
ténia por objeto adaptar el ordenamiento juridico comunitario a las 
normas derivadas de acuerdos bilatérales celebrados en el marco del 
GATT. Es requisito que el acto comunitario en cuestiôn incorpore una 
“obligaciôn particular” asumida en el marco de la OMC al ordenamiento 
juridico comunitario o adapte éste a lo exigido por la misma.
iv) Sôlo se aplica a los casos en los que el ünico objetivo que 
pretenda alcanzar el acto comunitario impugnado sea la conformidad 
con las normas derivadas del GATT o de los Acuerdos OMC. Desde
A. Von Bogdandy y T. Makatsch, “Collision, Co-Existence or Co-Operation? 
Prospects for the Relationship between WTO Law and European Law”, The EU and 
the WTO. Legal and Constitutional Issues, Portland, 2001, pp. 131 y ss.
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Otra perspectiva se considéra que es aplicable incluso cuando el acto 
impugnado persiga varios objetivos contradictorios, en cuyo caso la 
ünica limitaciôn impuesta al ôrgano jurisdiccional es no romper el 
equilibrio alcanzado por el legislador. La Comisiôn y el TPICE 
entienden que hace falta que el legislador comunitario no persiga varios 
objetivos contradictorios.
Por lo demâs, y en este orden de ideas, la régla que se desprende de 
la sent. Nakajima tiene como fmalidad permitir al justiciable, con 
carâcter excepcional, alegar incidentalmente la inffacciôn por parte de la 
Comunidad o de sus Instituciones de las normas del GATT o de los 
Acuerdos OMC. Dado el carâcter restrictive de los citados requisitos, si 
se verifican permiten excepcionar el principio: los particulares no 
pueden invocar directamente las disposiciones de los Acuerdos OMC 
ante los ôrganos jurisdiccionales comunitarios, existen muy pocos 
ejemplos de la aplicaciôn de la jurisprudencia Nakajima, bâsicamente se 
trata de recursos interpuestos, por via incidental, contra Reglamentos 
antidumping^^. En suma, tanto el TJCE como el TPICE, generalmente se 
niegan a controlar la legalidad de un acto comunitario con arreglo a las 
disposiciones de los Acuerdos OMC. Ahora bien, la aplicaciôn de la 
jurisprudencia derivada de la sent. Nakajima no se limita, a priori, al 
âmbito de las medidas antidumping, por lo que puede emplearse en 
otros âmbitos regulados por las normas de los Acuerdos OMC, como ha 
ocurrido excepcionalmente en la sent. Italia/Consejo (Arroz).
C) ADPIC
La Comisiôn europea sostuvo en su dia, que el ADPIC estaba 
cubierto por la politica comercial comùn, que por tanto la CE ténia 
con^etencia exclusiva (teoria de los poderes implicitos) derivada del 
Tratado o de disposiciones de carâcter general, asimismo, que todas las 
disposiciones del ADPIC encontraban su correspondiente regulaciôn en 
el Derecho comunitario derivado. Para esta Instituciôn comunitaria, si la
STJCE de 10 de marzo de 1992, NMB/Comisiôn, C-188/88; STPICE de 2 de 
mayo de 1995, NTN Corporation y Koyo Seiko/Consejo, ass. T-163/94 y T-165/94; 
de 5 de junio de 1996, NMB France y otros/Comisiôn, T-162/94, y de 15 de 
diciembre de 1999, Petrotub y Repûblica/Consejo, ass. T-33/98 y T-34/98.
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CE no tuviera competencia exclusiva para la conclusion del ADPIC, el 
Mercado comùn se veria resquebrajado al interior, por el riesgo de 
distorsion de los intercambios y de la competencia, al exterior, dado que 
se verlan falseadas artificialmente las posibilidades de competencia con 
paises ajenos a la comunidad^" .^ Sin embargo, de acuerdo con el 
Dictamen 1/94, de 15 de noviembre de 1994 del TJCE^ ,^ tanto la CE 
como sus Estados miembros tienen la posibilidad de legislar en materia 
de propiedad intelectual, sin embargo, se advierte que una vez que la CE 
ha legislado en una determinada materia, los Estados miembros ya no 
pueden legislar, ni derogar la legislaciôn comunitaria. A su vez, del 
hecho de que la Comunidad élaboré una norma en una determinada 
materia, no se infîere necesariamente el destierro completo de los 
Estados miembros del âmbito regulado, pues su exclusiôn estâ 
condicionada a que la norma comunitaria lo prevea expresamente o, si 
no lo hace, deberâ verificarse su exhaustividad o comprobarse si la 
norma estatal entra en conflicto con la comunitaria^^. Si bien la CE 
dispone de competencia para armonizar las legislaciones nacionales y 
crear nuevos titulos supranacionales de propiedad intelectual, las 
diversas reglas de voto y de procedimiento para el ejercicio de cada una 
de taies competencias, se verian afectadas si la CE obtuviera 
competencia exclusiva extema en ese âmbito. A mayor abundamiento, 
interpretando la doctrina AETR (sent, de 31 de marzo de 1941, as. 
22/70), la competencia extema de la comunidad sôlo se convierte en 
exclusiva en la medida en que se hayan establecido normas comunes en
M. T. Ortuno Baeza y A. Dorai Alvarez, op. cit., p. 83 y ss.
La Comisiôn europea en su dia defendiô que la CE ténia competencia 
exclusiva para la conclusiôn de los Acuerdos OMC a pesar de la complejidad del 
nuevo régimen juridico, basado en el principio de reciprocidad y mutuas ventajas, 
con temas tan novedosos del comercio intemacional en un foro multilateral, como 
los servicios o aspectos de la protecciôn de la propiedad intelectual. Dicha 
Instituciôn previamente a su suscripciôn, solicitô al TJCE un Dictamen acerca del 
alcance de la competencia de la Comunidad para celebrar estos acuerdos, que se 
materializa en el Dictamen 1/94, de 15 de noviembre de 1994. M. T. Ortuno Baeza y 
A. Dorai Alvarez, op. cit., p. 83.
A. Cebada Romero, La Organizaciôn Mundial del Comercio y  la Union 
Europea, Madrid, p. 212.
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la estera intema^^. En este sentido, con excepciôn del Reglamento 
(CEE) n° 3842/86 del Consejo relativo a las mercancias con usurpaciôn 
de marca, el ADPIC no esta incluido dentro de la politica comercial 
comùn. Se entiende entonces que la CE y sus Estados miembros 
celebraron los Acuerdos OMC, concretamente el ADPIC, en virtud de 
una competencia compartida, ahora bien, ello puede signifîcar, de un 
lado, que la competencia pertenece de forma concurrente a la CE y a sus 
Estados miembros (compétentes a partes iguales), resultando que ante 
cualquier cuestiôn referente, por ejemplo, al ADPIC^^ que pueda surgir, 
ambos tendran que actuar de forma conjunta, de otro, que la CE es 
compétente en determinadas materias y los Estados miembros en las 
restantes, interpretaciôn esta ùltima coherente con el Dictamen 1/94^ .^
Por otra parte, teniendo présente esta competencia compartida, 
concretamente en el caso del ADPIC, dado el margen de maniobra que 
permite, al ser de minimes y de las variadas posibilidades de 
interpretaciôn que posibilita, se han suscitado mùltiples cuestiones 
respecto a su aplicaciôn y efecto en el entomo comunitario europeo. 
Siguiendo con la jurisprudencia del TJCE, concretamente en relaciôn 
con el ADPIC, como régla general sus disposiciones carecen de “efecto 
directo”, pues dada su naturaleza y su sistema no confîeren derechos a 
los particulares que éstos puedan invocar directamente ante los jueces 
nacionales, sus normas tampoco pueden ser invocadas por los Estados
J. M. Manuel Palomino, “El Dictamen 1/94 del TJCE sobre el reparto de 
competencias entre la comunidad y sus Estados miembros en la conclusion del 
acuerdo OMC, especial referenda al acuerdo sobre los ADPIC”, Los derechos de 
propiedad intelectual en la Organizaciôn Mundial del Comercio. El Acuerdo sobre 
los Aspectos de Los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el 
Comercio, 1.1, Madrid, 1997, pp. 83-116.
Si bien el ADPIC es un instrumente intemacional que obliga a todos sus 
Miembros, éste no sustituye las normas de las que se dota un Mercado comùn, 
institucionalizado, como la UE. L. Berenguer Fuster, “La propuesta de Directiva 
sobre medidas y procedimientos para asegurar la efectividad de los derechos de 
propiedad intelectual. ^Una medida adecuada para luchar contra la pirateria y la 
falsificaciôn?”, Progresos nacionales y  comunitarios en la efectiva protecciôn de los 
derechos de propiedad industrial e intelectual. Grupo Espahol AIPPI, n° 36, 2004, 
p. 42.
J. Bougeois, “La Union Europea y el ADPIC: algunos comentarios”. La 
Organizaciôn Mundial del Comercio y  el Regionalismo Europeo, Madrid, 2001, p. 
192.
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miembros. Sin embargo, la régla general ha sido matizada por el propio 
TJCE^ ® en relaciôn con determinadas normas ADPIC, quien reconoce 
que cuando: a) las autoridades judiciales deben aplicar sus normas 
nacionales, b) con objeto de protéger derechos de propiedad intelectual, 
c) pertenecientes a un âmbito en el que se aplique el ADPIC, d) sobre el 
que ya haya legislado la Comunidad, y e) dichas autoridades estân 
obligadas a tener en cuenta, en la medida en que sea posible, el texto y 
la finalidad de dicho Acuerdo y, en particular, todas las circunstancias 
del asunto de que conozcan, a fin de garantizar un equilibrio entre los 
derechos y obligaciones contrapuestos, los del titular de los derechos de 
propiedad intelectual y los del supuesto infractor de los mismos. 
Entiende que cuando la disposiciôn en cuestiôn puede aplicarse tanto a 
situaciones regidas por el Derecho nacional, como a situaciones regidas 
por el Derecho comunitario (como es el caso, pero sin limitarse, a las 
marcas STJCE de 16 de junio de 1998 Hermès, C-53/96), es compétente 
para analizar la legalidad de la normativa comunitaria a la luz del 
ADPIC.
Concretamente las Instituciones comunitarias en aquellas materias 
en las que pueden normalizar la propiedad intelectual, y especialmente 
en las que tienen una competencia exclusiva, como es el caso del 
comercio de mercancias con usurpaciôn de marca, y de las medidas que 
se han de adoptar en las ffonteras para garantizar la observancia de los 
derechos de propiedad intelectual, deben tener en cuenta los términos
Por razones politicas, mas que juridicas, el TJCE formaimente mantiene su 
postura tradicional que ténia respecto al antiguo GATT, aferrândose a la idea de que 
la situaciôn es igual pese a la sustituciôn del mismo por la OMC, sin embargo, se ha 
conseguido que este Tribunal, por lo menos en relaciôn con algunas disposiciones 
del ADPIC, aunque no lo reconozca expresamente y este descrito por la doctrina 
como “interpretaciôn consistente”, “efecto indirecte” o incluso “invocabilidad de 
interpretaciôn”, acepte efecto directo a normas contenidas en dicho Acuerdo. Lo que 
no obsta para que siga negando este efecto a otras normas de la OMC, como lo 
hiciera en el asunto Alemania/Consejo y en el caso Portugal/Consejo, lo que se 
explica, para algunos, en el carâcter mixto del ADPIC, del que carecen otras normas 
OMC invocadas en taies asuntos, las que pertenecian a Acuerdos donde las 
instituciones comunitarias poseian competencia exclusiva en el marco de la politica 
comercial comùn. J. Garcia Lôpez, “Una nueva secuencia en el proceso iniciado con 
los asuntos Hermès y Christian Dior. Cometario a la sentencia Schieving-Nijstad”, 
La Ley, n° 6, 2001, p. 1604-1606.
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negociados en el marco de la OMC. Por otra parte, el TJCE entiende que 
respecto a los âmbitos en los que la Comunidad aùn no ha legislado, 
corresponde a los Estados miembros la competencia para determinar el 
efecto del ADPIC, y determinar la protecciôn de los derechos de 
propiedad intelectual y de las medidas adoptadas con este fin por las 
autoridades judiciales. La normativa comunitaria vigente sobre 
propiedad intelectual sôlo cubre una parte de las materias contempladas 
por el ADPIC, al parecer entonces, signe latente la posibilidad de que 
los Estados comunitarios realicen interpretaciones divergentes al ejercer 
su derecho a aplicar el Acuerdos ADPIC, pudiendo el ôrgano 
jurisdiccional nacional determinar libremente si éste puede, y debe, ser 
aplicado directamente segùn su Derecho constitucional, como ocurre 
con normativa incluida en el CUP y la Convenciôn de Berna que esté 
comprendida en el ADPIC que ha sido aplicada directamente por los 
Tribunales nacionales^ \
4. Normativa ADPIC: aumento de los niveles de protecciôn
A) Punto de partida
Desde el preâmbulo del ADPIC se reconoce expresamente la necesidad 
de elaborar nuevas normas y disciplinas relativas a aspectos taies como, 
la provisiôn de normas y principios adecuados relativos a la existencia, 
alcance y ejercicio de los derechos de propiedad intelectual, la provisiôn 
de medios eficaces y apropiados para hacerlos respetar, para lo que 
considéra las diferencias entre los sistemas juridicos nacionales. 
Consecuente con ello, en atenciôn a la naturaleza y alcance de las 
obligaciones adquiridas, establece (art. 1®, aptdo. 1), que sus Miembros 
aplicarân las disposiciones del mismo, pudiendo prever en su legislaciôn 
una protecciôn mâs amplia que la exigida por este Acuerdo, a condiciôn 
de que tal protecciôn no infrinja sus disposiciones, permitiendo ademâs, 
establecer libremente el método adecuado para aplicar sus disposiciones, 
en el marco de su propio sistema y prâctica juridica. Las diferencias 
entre sus Miembros y la contraposiciôn de intereses, se reflejan en una
81 T. Cottier y D. Pluess, op. cit., pp. 85-86.
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normativa flexible, con varias disposiciones con redaccion ambigua^^, 
que abona el terreno a interpretaciones, en ocasiones divergentes. 
Principalmente con base en algunas observaciones que en su dia expuso 
la OMPI, relativas a las implicaciones del ADPIC en los Tratados que 
administraba en ese entonces^^, y en su caso en atenciôn a la 
interpretaciôn que ha dado a varias de sus disposiciones el TJCE, se 
efectùan algunas consideraciones en los siguientes apartados.
B) Derechos protegidos
El ADPIC no contiene ninguna definiciôn expresa de lo que el 
propio Acuerdo entiende por “derechos de propiedad intelectual”, la que 
sin embargo, como lo entiende el TJCE, puede extractarse e 
interpretarse en su contexto y a la luz de su objeto fundamental (pârrafo 
primero de su preâmbulo) y de su fmalidad. Teniendo presenter a) el 
reconocimiento de las Partes contratantes de la necesidad de elaborar 
nuevas normas y disciplinas relativas a los supuestos contenidos en el 
pârrafo segundo del preâmbulo, b) el reconocimiento de la necesidad de 
un marco multilateral de principios, normas y disciplinas relacionados 
con el comercio intemacional de mercancias falsificadas y de que los 
derechos de propiedad intelectual son derechos privados, c) la naturaleza 
y alcance de las obligaciones del ADPIC, sus Miembros pueden 
establecer libremente el método adecuado para su observancia, en el 
marco de su propio sistema y prâctica juridica, d) la adquisiciôn y 
mantenimiento de los derechos de propiedad intelectual y 
procedimientos contradictorios relacionados (art. 62 que constituye su 
Parte IV), que sean razonables, incluidos procedimientos de 
otorgamiento o registre, los que sin embargo, no son una condiciôn 
indispensable para la adquisiciôn o el mantenimiento de un derecho de 
propiedad intelectual en el sentido del ADPIC. Adicionalmente,
El conflicto de intereses entre los participantes de la Ronda Uruguay se 
resolviô construyendo ambigüedad, para que cada quien interprète segùn su 
conveniencia. J. Watal, Intellectual Property in the WTO and Developing Countries, 
Boston, 2001, p. 7.
OMPI, “Implicaciones del Acuerdo sobre los ADPIC en los tratados 
administrados por la OMPI”, Revista de Derecho privado, Bogota, n° 19-20, junio 
1997, pp. 207-270.
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considéra que forma parte fundamental del objeto del ADPIC^ "^ , que 
permite concretar el concepto de derecho de propiedad intelectual en el 
marco de dicho Acuerdo, el fortalecimiento y armonizaciôn de la 
protecciôn de la propiedad intelectual a escala mundial (Dictamen 1/94 
del TJCE), asi como (preâmbulo reflejado en el art. 41, aptdos. 1 y 2): 
reducir las distorsiones y obstâculos en el comercio intemacional, 
fomentar una protecciôn efîcaz y adecuada de los derechos de propiedad 
intelectual, garantizar que las medidas y procedimientos destinados a 
hacer respetar dichos derechos no se conviertan a su vez en obstâculos al 
comercio legitimo.
El ADPIC al circunscribir los derechos de propiedad intelectual a las 
categorias objeto de su protecciôn (Secciones 1 a 7 de la Parte II), 
comprende bajo esta denominaciôn a los derechos de autor y derechos 
conexos, cuya protecciôn abarca las expresiones pero no las ideas, 
recogiendo para los primeros el requisito de la originalidad, aùn cuando 
hay derechos sui generis como los que se otorgan sobre las bases de 
datos; a las marcas de fâbrica o de comercio, a las indicaciones 
geogrâficas, con su funciôn identificadora e individualizadora de 
determinado origen (empresarial o geogrâfico), protegidas con el fin de 
evitar la competencia desleal y evitar la confusiôn en los consumidores; 
a las patentes, los dibujos y modelos industriales, los esquemas de 
tiazado de los circuitos integrados, estableciendo las directrices para la 
transferencia de tecnologia; a la protecciôn de la informaciôn no 
divulgada y control de las prâcticas anticompetitivas en las licencias 
CDntractuales. Particularmente en el entomo comunitario europeo el 
TJCE, en relaciôn con los derechos protegidos por el ADPIC, entiende 
que el mismo incluye, entre otros derechos, a las marcas comunitarias, 
los nombres comerciales (STJCE de 16 de noviembre de 2004, as. C- 
245/02 Anheuser-Busch). La protecciôn de este ùltimo derecho 
industrial, para el referido Tribunal, ha sido incorporada al ADPIC, en 
virtud de su art. 2 ADPIC, que remite al CUP, en cuyo art. 8 “El nombre 
comercial serâ protegido en todos los paises de la Uniôn sin obligaciôn
D. Sancho Villa, “Disposiciones générales y principios bâsicos del Acuerdo 
sobre los aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el 
Comercio”, Pe. L : Revista de la Propiedad Intelectual, n° 5, mayo-agosto 2000, pp. 
65-88.
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de depôsito o de registre, forme o no parte de una marca de fâbrica o de 
comercio”, de donde résulta que los Miembros de la OMC estân 
obligados a su protecciôn^^.
B) Trato nacional y NMF
Con base en la nacionalidad, el ADPIC establece criterios similares a 
los recogidos en el CUP^ ,^ la Convenciôn de Bema^^ y la Convenciôn de 
Roma, en lo que se refiere a quienes son beneficiarios de la protecciôn 
recogida en el ADPIC (art. 1), dando continuidad, con carâcter 
fundamental, al principio de territorialidad o lex loci protectionis, de 
larga tradiciôn en este âmbito, el que acopla dentro de un marco fluido 
de relaciones comerciales^^. Al tiempo se signe con la postura normativa 
de establecimiento de estândares minimos de protecciôn, que en 
ocasiones son también mâximos, lo que palia en cierta forma el efecto 
de la territorialidad, pues los titulares de derechos intelectuales, podrian 
protéger, por ejemplo, sus invenciones en otras latitudes, incentivândose 
la exportaciôn de sus productos. En determinadas materias el ADPIC se 
aparta o va mâs allâ de dichos Convenios tradicionales, en atenciôn a los
Vid. informe del Ôrgano de Apelaciôn creado en el seno de la OMC de 2 de 
enero de 2002, EE UU -  Art. 211 de la Ley Omnibus de Asignaciones de 1998 
(AB-2001-7), WT/DS/176/AB/R, punto 186.
En el CUP la definiciôn del trato nacional abarca también a los domiciliados y 
a los que tengan establecimientos industriales o comerciales efectivos y serios en el 
territorio de alguno de los Estados contratantes (art. 3), Lo déterminante es que el 
trato nacional impone una eliminaciôn de la discriminaciôn por razôn de la 
nacionalidad, discriminaciôn que podria proyectarse en dos pianos: el de la 
adquisiciôn del derecho y el de la protecciôn del mismo. Por ejemplo, en el âmbito 
de las DO el principio del tratp. nacional no impide que las normas internas de los 
Estados reconozcan o protejan denominaciones extranjeras, sino que apliquen sus 
disposiciones internas de manera igual a nacionales y extranjeros. P. Jiménez 
Blanco, Las denominaciones de origen..., op. cit., pp. 80 y ss.
Los posibles conflictos de interpretaciôn entre estos Convenios y el ADPIC, 
de acuerdo con la Convenciôn de Viena sobre el Derecho de los Tratados (1969), se 
resolverian en favor de este ultimo, teniendo présente ademâs, su conformidad con 
el principio de no discriminaciôn y de modo que no sea utilizada su interpretaciôn 
como instrumento de retaliaciôn. A. Subramanian y J. Watal, “Can TRIPs Serve as 
an Enforcement Device for Developing Countries in the WTO?”, Journal of  
International Economic Law, Bristol, vol. 3, septiembre 2000, p. 411.
J. C. Femândez Rozas, Sistema del Comercio Intemacional..., op. cit., p. 113.
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intereses que persigue, tendientes a conseguir el nivel de protecciôn 
alcanzado en los paises desarrollados. Concretamente conforme al art. 2 
del ADPIC, los Estados Miembros de la OMC quedan obligados, sean o 
no parte del CUP, a aplicar respecto de los demâs Miembros, sus 
disposiciones y normas contenidas en los arts, 1 a 12 y art. 19, en su 
versiôn de Estocolmo (1967). Esto no implica que los Miembros de la 
OMC tengan, si aùn no son parte, que ratificar o adherirse al CUP en 
versiôn de Estocolmo, sino que se trata de una incorporaciôn por 
remisiôn de sus normas sustantivas, lo que viene a universalizarlas^^. Al 
tiempo, el ADPIC establece asimismo la salvaguardia de que ninguna 
disposiciôn de la Parte I a IV irâ en detrimento de las obligaciones que 
los Miembros pueden tener entre si en virtud del CUP.
En los arts. 3 y 4 del ADPIC el termino “protecciôn” se entiende 
comprensivo de los aspectos relativos a la existencia, adquisiciôn, 
alcance, mantenimiento y observancia, asi como los aspectos relativos al 
ejercicio de los derechos de propiedad intelectual de que trata 
especificamente este Acuerdo^^. El principio de trato nacional^ ^ (art. 3 
ADPIC), el que régula en términos similares a los previstos en el CUP^  ^
y en la Convenciôn de Berna. Especificamente ésta ùltima (art. 5) 
déclara que todo autor de una obra protegida gozarâ en cualquier pais de 
la Uniôn de Berna que no sea el de origen de la obra, de los mismos 
derechos que tengan los nacionales, sin que sea necesaria ninguna 
formalidad de inscripciôn y con independencia de si en el pais de origen
J. L. Barbero Checa, “El ADPIC (TRIPS) y las marcas ”, Jornada de estudio 
sobre los Acuerdos ADPIC (TRIPS), TLT y  Protocolo del Arreglo de Madrid, 
Madrid, 1998, p. 49.
A. Ortiz-Arce de la Fuente y J. A. Garcia Lôpez, op. c/t, p. 521.
El trato nacional ha sido tradicionalmente limitado con la régla de la 
reciprocidad, la que puede ser material o formai. S. Stewart, op. cit., pp. 39,41.
En la medida en que los derechos de propiedad intelectual son derechos 
privados, el principio de trato nacional se aplica a los titulares en vez de a los 
productos (GATT) o servicios (GATS). El CUP contempla el trato nacional sobre la 
base de la nacionalidad, el que extiende a aquellos nacionales de paises no 
signatarios que estén domiciliados o tengan establecimientos industriales o 
comerciales efectivos y serios en el territorio de alguno de los paises de la Uniôn. C. 
M. Correa, “Innovation and Diffusion of Technology. Pro-competitive measures 
under TRIPS to promote Technology diffusion in developing countries”. Global 
Intellectual Property Rights: Knowledge, Access and Development, Nueva York, 
2002, p. 42.
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esta protegida la obra. Para el caso de los titulares de derechos conexos - 
artistas interprétés o ejecutantes, productores de fonogramas y 
organismes de radiodifusiôn- el ADPIC no acoge plenamente el 
principio de trato nacional que contempla la Convenciôn de Roma, 
aplicândose este principio, sôlo para aquellos derechos conexos 
previstos y regulados expresamente en el ADPIC^^. Se permite, ademâs, 
utilizar la posibilidad que concede tanto la Convenciôn de Berna como 
la Convenciôn de Roma de aplicar el principio de reciprocidad^" ,^ cuando 
un pais ajeno a estos Convenios no proteja suficientemente a los 
nacionales de algùn Estado fîrmante de los mismos.
Como novedad en la esfera intemacional, el ADPIC recoge el 
principio de NMF (art. 4), con el que, a pesar de los escasos asuntos en 
los que tendria efectivamente aplicaciôn, se espera que aumenten los 
niveles de protecciôn. Este principio (art. 4.d) tiene excepciones, de las 
que pueden valerse: los paises que hayan concedido esas ventajas o 
privilégiés en virtud de Acuerdos que no se limiten exclusivamente a 
aspectos de la protecciôn de la propiedad intelectual; a los que se hayan 
otorgado bajo las disposiciones de la Convenciôn de Berna o de la 
Convenciôn de Roma; a los derivados de Acuerdos intemacionales en 
vigor antes de la OMC, bajo circunstancias, como cuando lo notifiquen 
al Consejo de los ADPIC y no constituyan una discriminaciôn arbitraria 
contra los nacionales de otros Miembros; también puede excepcionarse 
en el caso de derechos conexos que no estân previstos en el ADPIC.
D) Agotamiento de derechos intelectuales
El agotamiento {exhaustion) de los derechos de propiedad intelectual 
no tiene una disposiciôn équivalente en el CUP, ni en la Convenciôn de 
Bema, los que prefirieron no hacer pronunciamiento alguno al respecto.
S. Von Lewinski, “National Treatment, reciprocity and retorsion - the Case of 
Public Lending Right. GATT or WIPO? New Ways in the International Protection 
of Intellectual Property”, IlC-Studies, vol. 11, 1989, pp. 43-51.
El ADPIC al buscar la armonizaciôn de derechos sustantivos de propiedad 
intelectual, hace que el trato nacional sea interpretado en el contexto de reciprocidad 
material, en vez del de minimos de protecciôn. C. M. Correa, “Innovation and 
Diffusion of Technology...”, op. cit., p. 42.
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tema al que si alude el ADPIC (art. 6), pero precisamente, para dejarlo 
filera del sistema OMC, de su mecanismo de soluciôn de diferencias, 
habida cuenta de la contraposiciôn de intereses que se da en esta 
materia. Esta exclusiôn podria interpretarse como que cada parte 
determine en su territorio lo que considéré mâs conveniente, pudiendo 
introducir o no el agotamiento intemacional, libertad que se encuentra 
limitada por los principios de trato nacional y la clâusula de la NMF^ .^ 
El Acuerdo no aporta una soluciôn especifica en lo que toca a libre 
circulaciôn de mercancias e importaciones paralelas o comercio gris, 
comercio este basado en productos originales distribuidos por un tercero 
al margen de la red comercial del titular del derecho intelectual y sin su 
autorizaciôn, importaciones que incomodan al sector industrial, que se 
opone bâsicamente por los costes en que incurren y, que no expérimenta 
pero que benefician al importador paralelo, y que alientan al sector 
comercial, a los consumidores, pues contribuye al abaratamiento de los 
productos, al abastecimiento del mercado, evitan el pago de rentas 
monopôlicas^^, aunque también es cierto que los derechos de propiedad 
intelectual no son la causa principal de que existan diferencias de 
precios, ademâs que existen elementos que condicionan taies precios 
como las especificaciones tecnolôgicas y las exigencias normativas, 
contrôles de precios que pueden variar de un territorio a otro.
Los derechos de propiedad intelectual se protegen para determinado 
territorio (de un pais o de un conjunto de paises), lo que posibilita que 
los productores puedan, en principio, compartimentar determinado 
mercado, âmbito territorial que permite clasificar la figura del 
agotamiento en nacional, supranacional, intemacional, o incluso 
regional, éste ùltimo que ha propiciado valiosa jurispmdencia y 
doctrina, en la regiôn europea. Hay quienes consideran teôricamente 
indefendible el agotamiento intemacional, el que se cuestiôn 
especialmente en el sector farmacéutico, dada la tendencia de algunos 
paises a reducir el valor de las patentes mediante el establecimiento de 
licencias obligatorias, entre otros mecanismos como el control de
J. Reinbothe y A. Howard, “The State of Play in the Negotiations on Trips’ 
EIPR,rP5, 1991, p. 159.
J. J. Cristiani, op. cit., p. 111.
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precios, por lo que se aboga ademâs porque se évalué la conveniencia o 
no de establecer el agotamiento dependiendo, mâs que del âmbito 
territorial, de la categoria de productos o sectores involucrados. Para 
otros, el agotamiento intemacional es una obligaciôn derivada del 
GATT, concretamente derivada del principio de trato nacional y de la 
prohibiciôn de las restricciones al comercio arbitrarias e injustificadas^^.
E) Derechos de autor y derechos conexos
Concretando aùn mâs la relaciôn de la Convenciôn de Bema con el 
ADPIC, éste ùltimo excluye (deja por fuera del sistema OMC) los 
derechos que se derivan del art. 6bis del primero, que contempla los 
llamados derechos morales^^, clasifîcados normalmente en el derecho de 
patemidad y el derecho de respeto. Sin embargo, el ADPIC no 
especifica cuâles son los derechos que se derivan del referido art. 6bis, 
manifestandose, que puede ser el derecho previsto en el art. 10.3 de la 
Convenciôn de Bema, que establece que debe respetarse el citado 
derecho de patemidad, lo cual résulta también aplicable al art. IV.3 del 
Anexo a la misma Convenciôn, ademâs, parece que también se excluye 
la aplicaciôn de su art. \\b is2 . En esta misma linea de argumentaciôn 
en virtud del art. 2, pârrafo 2, del ADPIC “Ninguna disposiciôn de las 
partes I al IV del présente Acuerdo (y el art. 9 estâ en la Parte II) irâ en 
detrimento de las obligaciones que los miembros puedan tener entre si 
en virtud de... Convenciôn de Bema...”, pareceria que un Miembro de la 
OMC que no es parte en dicha Convenciôn no estaria obligado a aplicar
T. de las Heras, “El agotamiento del derecho de marca en la jurisprudencia del 
Tribunal de Justicia”, Estudios sobre propiedad industrial e intelectual y  derecho de 
la competencia, Homenaje a A. Bercovitz, Barcelona, 2005, pp. 616,617.
La doctrina de los derechos morales refleja la idea de que el autor tiene un 
especial interés en su obra, que va mâs allâ de motivos econômicos, en tal sentido, 
puede decidir que sea conocida o no su condiciôn de autor, bajo su nombre o un 
seudônimo, evitar que su reputaciôn sea danada por alteraciones de su obra, tener 
libertad de elegir como y cuando dar a conocer su obra y si lo prefiere retirarla del 
mercado. La protecciôn de los derechos morales se iniciô en Francia, los que se van 
reconociendo en la jurispmdencia de la Europa continental de los siglos XVII y 
W III. M. T. Sundara Rajan, “Moral Rights in Information Technology: A new 
Kind of ‘Personal Right’?”, International Journal o f Law and Information 
Technology, vol. 12, 2004, p. 33.
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las disposiciones relativas a los derechos morales y a los derechos que 
se deriven de éstos, pero uno que lo sea de ambos, deberâ aplicar estas 
disposiciones, no solamente a nacionales de Miembros de la OMC que 
sean parte en la Convenciôn de Bema, sino también, en virtud del 
principio de trato nacional y de NMF, en sus relaciones con nacionales 
de Miembros de la OMC que no son parte en la Convenciôn de Bema^ .^
De otro lado, se estable en el ADPIC, expressis verbis, la protecciôn 
de los programas de ordenador (art. 10) como obras literarias, protecciôn 
de tales programas que no es expresa en la Convenciôn de Bema, pero 
que, con no poca polémica, podrian entenderse incluidos en la misma 
Esta referencia expresa en el ADPIC va dirigida a eliminar la 
posibilidad de considerarlos como obras artisticas, especialmente como 
obras de arte aplicado que, tal como lo establece la Convenciôn de 
Bema, tienen una duraciôn minima inferior a la protecciôn general. En 
cuanto a las compilaciones de datos (igual art. 10 ADPIC), no se 
menciona expresamente que sean protegidas como obras, no obstante, la 
consideraciôn podria estar implicita, habida cuenta de su ubicaciôn 
sistemâtica en el apartado relativo a derechos de autor, asi como la 
utilizaciôn en su art. 10 de algunos elementos sustanciales propios del 
art. 2.5 de la Convenciôn de Bema. Por su parte el art. 11 del ADPIC, 
que no encuentra disposiciôn semejante en la Convenciôn de Bema y 
cuya inclusiôn en el ADPIC fue ampliamente controvertida^^% como 
régla general, reconoce a los autores, el derecho a autorizar o prohibir el 
“alquiler” comercial de sus obras (originales o de sus copias), al menos 
respecto a los programas de ordenador y a las obras cinematogrâficas. 
En este ùltimo caso, no existe la obligaciôn de concéder ese derecho 
cuando el alquiler no supone una importante restricciôn al derecho de
OMPI, “Implicaciones del Acuerdo sobre los ADPIC...”, op. cit., p. 215.
La problemâtica de protecciôn legal de los programas de ordenador cobrô 
importancia desde que era posible su comercializaciôn con independencia del 
hardware, que se propulsô con el software estandar o en paquete. Lo que se refleja 
en el hecho de que antes de 1983, sôlo Pilipinas, EE UU y Bulgaria, habian regulado 
al respecto. C. M. Correa, Expansion y  fortalecimiento..., op. cit., p. 301.
 ^  ^ Esta prerrogativa encontrô oposiciôn en los paises en vias de desarrollo, toda 
vez que significaba una provisiôn superior a las fîjadas en la Convenciôn de Bema 
(Bema-p/«5), tildada de inequitativa desde la perspectiva de los consumidores, frente 
a los titulares de derechos. J. Watal, op. cit., p. 222.
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reproducciôn que posee el autor. Se estipulan ademâs excepciones a 
taies prerrogativas, para el caso de los programas de ordenador, en la 
medida en que se excluye de la protecciôn el alquiler cuyo objeto 
esencial no sea el programa considerado como tal; para las obras 
cinematogrâficas, en el sentido en que, el reconocimiento de un derecho 
de arrendamiento sobre dichas obras dependerâ de la situaciôn que 
exista en el pais o en otro Miembro de la OMC, para esta clase de obras.
Por lo demâs, en materia de duraciôn de la protecciôn de los 
derechos de autor (art. 12 ADPIC), en la Convenciôn de Bema se 
establece como régla general un estândar minimo de protecciôn de 50 
anos, contados a partir de la muerte del autor, con algunas excepciones 
en el caso de derechos sobre una obra cinematogrâfica, fotogrâfica, de 
arte aplicado y anônima o seudônima, obras cinematogrâficas cuya 
duraciôn afecta el ADPIC, pues en ciertos casos la duraciôn minima de 
protecciôn serâ mâs larga en virtud de éste ùltimo, especialmente en 
aquellos casos, en los que la primera vez que la obra haya sido 
licitamente accesible al pùblico, en una forma distinta a la publicaciôn, y 
en otros casos, mâs atipicos, serâ a la inversa, tal como ocurriria si la 
obra no se publica dentro de los 50 anos, pero se hace de otro modo 
accesible al pùblico, lo que a su vez puede aplicarse respecto a las obras 
anônimas y seudônimas. En el caso de las obras fotogrâficas y de arte 
aplicado el ADPIC no afecta las reglas de la Convenciôn de Bema, toda 
vez que las mismas no se encuentran en el âmbito de aplicaciôn de este 
art. 12 del ADPIC.
Concretamente respecto al art. 9 del ADPIC en concordancia con el 
art. 3 de idéntico Acuerdo, el TJCE ha destacado que el aptdo. 1 de éste 
ùltimo, al establecer que los Estados signatarios observarân los arts. 1 al 
21 y el Apéndice de la Convenciôn de Bema, ha recogido las 
restricciones que permite el art. 7, aptdo. 8, de ésta ùltima, esto es, que 
el plazo de protecciôn de los derechos de propiedad intelectual en el 
mismo estipulado, serâ en todos los casos, el establecido por la ley del 
pais en el que la protecciôn se reclame, obviamente respetando el 
estândar minimo (STJCE de 6 de junio de 2002, as. C-360/00 Land 
Hessen).
Por su parte, el art. 14 del ADPIC alude a los derechos conexos o 
related rights, aunque en los documentos de la OMPI normalmente se
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utiliza la expresiôn neighboring rights, que désignai! los derechos de los 
artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los 
organismos de radiodifusiôn. En materia de fijaciôn de interpretaciones 
o ejecuciones, la cobertura del ADPIC, es menor que la establecida en la 
Convenciôn de Roma (art. 7.1), pues el primero, sôlo abarca la fijaciôn 
de una interpretaciôn o ejecuciôn de un fonograma en directo. Por su 
parte, la segunda frase del pârrafo 3 del art. 14 del ADPIC “la 
posibilidad de impedir los actos antes mencionados, a réserva de lo 
dispuesto en la Convenciôn de Bema”, élimina la posibilidad que se 
entiende establecida en el art. 7 de la Convenciôn de Roma, para elegir 
entre varios mecanismos de protecciôn, en la medida en que si de lo que 
se trata es de la protecciôn del derecho de autor, que esta sujeta al 
Convenciôn de Bema, concretamente las relativas al derecho de 
radiodifusiôn (art. llôw), reconoce ùnicamente un medio para la 
protecciôn, cual es, la concesiôn de un derecho exclusivo de 
autorizaciôn^
F) Marcas de fâbrica o de comercio
Las marcas se encuentran contempladas en los arts. 15 a 21 del 
ADPIC, el que al igual que el CUP, estipula reglas especificas para la 
protecciôn de las marcas notorias’^ ,^ que el primero aumenta, pues no 
sôlo la extiende a las marcas de servicios, sino que a su vez, bajo 
determinadas condiciones, abarcaria productos y servicios dispares. 
Particularmente el TJCE (STJCE de 16 de noviembre de 2004, as. C- 
245/02) considéra que el art. 15 del ADPIC incluye, la garantia de
OMPI, “Implicaciones del Acuerdo sobre los ADPIC...”, op. cit., p. 226.
De acuerdo con el art. 6his del CUP las marcas notorias deben ser protegidas 
dada su naturaleza, aunque no estén registradas o no se usen en el pais en el que se 
reclama la protecciôn. La marca notoria debe ser usada por su titular o bajo su 
control, pero no necesariamente en el pais en el que se reclama la protecciôn, 
articulo que permite entender que la marca puede ser notoria en dicho pais, por 
ejemplo a través de la publicidad que puede ser conocida en el mismo. Algunos 
Estados parte condicionan su protecciôn a que el uso de la marca se lleve a efecto en 
su territorio.
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procedencia que constituye la funciôn esencial de la marca^^, a su vez 
que el art. 16 de idéntico Acuerdo, confîere al titular de una marca 
registrada un nivel minimo de derechos exclusivos acordado en el 
âmbito intemacional, que todos los miembros de la OMC deben 
garantizar en su legislaciôn nacional, derechos exclusivos que protegen 
al titular frente a cualquier violaciôn de la marca registrada que puedan 
efectuar terceros no autorizados^^^, igualmente recuerda que en el 
sentido de la primera frase del aptdo. 1, del art. 16, un nombre comercial 
puede constituir un signo. Entiende que el objeto del art. 16 es conferir 
al titular de una marca el derecho exclusivo de impedir que un tercero la 
use cuando este uso menoscabe o pueda menoscabar las funciones de la 
marca y, en particular, su funciôn esencial, lo que se verifica con el 
objetivo general del ADPIC, que consiste en garantizar un equilibrio 
entre la fmalidad de reducir las distorsiones y los obstâculos al comercio 
intemacional y la de fomentar una protecciôn efîcaz y adecuada de los 
derechos de propiedad intelectual, de modo que las medidas y 
procedimientos destinados a hacer respetar dichos derechos no se 
conviertan a su vez en obstâculos al comercio legitimo. Ha resaltado 
ademâs, que para que se cumplan los presupuestos del art. 16, de un 
lado, el uso del signo debe efectuarse (versiones auténticas): au cours 
d ’opérations comerciales, in the course o f trade, en el curso de 
operaciones comerciales, y pour des produits, for goods, para bienes, de 
otro, el derecho exclusivo no puede afectar a ningùn “derecho existente 
con anterioridad”, que implica que: el tercero pueda invocar un derecho 
comprendido en el âmbito de aplicaciôn material del ADPIC, se trate de 
un derecho “existente”, el fundamento juridico de este derecho debe
El uso de las marcas se remonta a milenios, las primeras que se conocen 
datan de la edad de piedra, cuando se marcaban las cavemas como serial de 
propiedad. La primera normativa en esta materia se atribuye a la Bakers ’ Marking 
Law del Parlamento Britanico (1262), pero el precedente de las marcas modemas lo 
constituyen las llamadas Merchants ’ marks o marcas personales, usadas en los siglos 
XIII-XVI, como indicadoras de la fuente de procedencia y de la calidad del 
producto. OMPI, “Trademarks Past and Present”, WIPO Magazine, Ginebra, n° 2, 
marzo-abril 2005, p. 8.
Vg, informe del Ôrgano de Apelaciôn creado en el seno de la OMC de 2 de 
enero de 2002, EE UU -  Art. 211 de la Ley Omnibus de Asignaciones de 1998 
(AB-2001-7), WT/DS/176/AB/R, punto 186.
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précéder en el tiempo a la obtenciôn de la marca con la que 
supuestamente entra en conflicto, expresiôn del principio de la primacia 
del titulo de exclusividad anterior, que constituye uno de los pilares del 
Derecho de marcas y, con carâcter mâs general, de todo el Derecho de la 
propiedad industrial. Por lo demâs, en relaciôn con estos arts. 15 y 16 
del ADPIC, el TJCE ha examinado asimismo, el art. 17, segun el cual 
los Miembros de la OMC pueden establecer excepciones limitadas en 
relaciôn con los derechos conferidos por la marca, siempre que en ellas 
se tengan en cuenta los intereses légitimés de su titular y de terceros, vg. 
se permite el uso leal de términos descriptives, el uso de buena fe del 
signo por un tercero, en particular, si se trata de la indicaciôn de su 
nombre o de su direcciôn, siempre que este uso se realice conforme a las 
prâcticas leales en materia industrial o comercial.
De otro lado, en cuanto al uso de la marca, tanto en el CUP, como en 
el ADPIC, se contempla con carâcter permisivo, la posibilidad de que la 
falta de uso de una marca sea sancionada con la anulaciôn de su registro, 
no se establece entonces una obligaciôn de uso, sus Miembros pueden o 
no, establecer el uso como condiciôn para el registro de la marca o para 
mantenerlo. Ahora bien, el CUP détermina que si un Estado parte opta 
por exigir el uso de la marca para mantener la protecciôn, ésta sôlo 
puede ser cancelada por falta de uso en un periodo razonable de tiempo 
y siempre que no exista una causa justificada para ello, periodo que el 
ADPIC concreta en un término minimo de 3 anos, al tiempo que prohibe 
cualquier complicaciôn injustificada del uso de la marca (art. 20)^ ^^  que 
no se complicarâ injustificadamente el uso de una marca de fâbrica o de 
comercio en el curso de operaciones comerciales con exigencias 
especiales.
Se entiende que este articulo es claro al establecer un estândar de protecciôn 
relativo al uso de la marca, pero no previene que un Miembro prohiba o restrinja tal 
uso. B. McGrady, op. cit., p. 60.
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G) Indicaciones geogrâficas
Especial importancia tienen en el ADPIC las indicaciones 
geogrâficas^(arts. 22 a 24), a las que hace extensivas sus disposiciones 
générales y principios bâsicos^taies como el de trato de nacional y de 
la NMF, asimismo, las disposiciones pertinentes del CUP relativas a 
indicaciones de procedencia y denominaciones de origen^^ .^ De acuerdo 
con el art. 22 ADPIC, aptdo. 1, son “indicaciones geogrâficas” las 
indicaciones que identifiquen un producto* como originario del 
territorio de un Miembro o de una region o localidad de ese territorio, 
cuando determinada calidad, reputaciôn, u otra caracterîstica del 
producto sea imputable fundamentalmente a su origen geogrâfico. Por 
su parte, el art. 23, aptdo. 3 ADPIC dispone que en caso de Indicaciones
Mencionar dos tratados especiales administrados por la OMPI en esta 
materia: Arreglo de Madrid relativo a la represiôn de las indicaciones de 
procedencia falsas o enganosas en los productos (1891) y el Arreglo de Lisboa 
relativo a la Protecciôn de las Denominaciones de Origen y su Registro 
Intemacional (1958).
Vid. A, Casado, “El Acuerdo TRIP's y las denominaciones geogrâficas”, La 
Ley, n° 3, 1995, pp. 860-870.
La denominaciôn de origen, a diferencia de las indicaciones de procedencia, 
necesita de un reconocimiento estatal ya sea legislado, administrativo o judicial. El 
CUP art. 1.2 al indicar la protecciôn de la propiedad industrial tiene por objeto las 
indicaciones de procedencia o denominaciones de origen, al introducir la disyuntiva 
“o” ha suscitado discusiôn debido fundamentalmente a que no puede producirse una 
equiparaciôn entre las mismas. En la Conferencia de Lisboa de 1958 se pretendiô 
sustituir la conjunciôn “o” por la “y” siendo rechazada esta propuesta por entender 
que, al tener la misma naturaleza juridica y el ser la ùnica diferencia entre ellas una 
distinciôn basada en un contenido concreto de protecciôn, nada impedia que los 
preceptQs que se aplicaran a falsas indicaciones de procedencia pudieran contribuir a 
la protecciôn de las DO. Desde esa perspectiva los arts. 9, 10 y \Oter serian 
aplicables a las DO. P. Jiménez Blanco, Las denominaciones de origen..., op. cit., 
pp. 46, 77.
Vid. J. R. Desmond, “The Protection of Geographical Indications”, Colecciôn 
de trabajos sobre propiedad industrial en homenaje a Marcelli Curell Suhol, 
Asociaciôn Intemacional para la Protecciôn de la Propiedad Industrial, Barcelona, 
2000, pp. 425-438.
Uno de los reparos que présenta la definiciôn de indicaciôn geogrâfica del 
ADPIC es que no se extiende (no alude) a los servicios. Aunque esta aplicaciôn 
puede plantear algunos problemas en determinados ordenamientos, tiende a 
reconocerse esta ampliaciôn.
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geogrâficas homônimas de vinos, la protecciôn se concederâ a cada 
indicaciôn y que cada miembro de la OMC establecerâ las condiciones 
prâcticas en que se diferenciarân entre si las indicaciones homônimas de 
que se trate, teniendo en cuenta la necesidad de asegurarse de que los 
productores interesados reciban un trato equitativo y que los 
consumidores no sean inducidos a error. El art. 24, aptdo. 4 ADPIC, 
establece que ninguna de las disposiciones de la Secciôn 3 impondrâ a 
un Miembro de la OMC la obligaciôn de impedir el uso continuado y 
similar de una determinada Indicaciôn geogrâfica de otro Miembro, que 
identifique vinos o bebidas espirituosas en relaciôn con bienes o 
servicios, por ninguno de sus nacionales o residentes en su territorio que 
hayan utilizado esa indicaciôn geogrâfica de manera continua para esos 
mismos bienes o servicios, u otros afines, en el territorio de ese 
miembro bien durante diez anos como minimo antes del 15 de abril de 
1994, o bien de buena fe, antes de esa fecha. Se observa asi que gozan 
de una protecciôn reforzada las indicaciones geogrâficas en el sector de 
los vinos y bebidas espirituosas, protecciôn que, por ejemplo para Sri 
Lanka, Suiza, UE, debe extenderse de manera especifica a otros 
sectores, a lo que se oponen paises como Australia, Canadâ, Guatemala, 
Nueva Zelanda, Paraguay, Filipinas y EE UU. Resalta ademâs, la 
protecciôn que se dispensa a las indicaciones geogrâficas en el âmbito 
de la UE, cuyo tratamiento diferenciado respecto a las indicaciones 
ajenas a la misma, han propiciado una diferencia con EE UU, debatida 
ei terrenos OMC**^ .
En la UE, el TJCE (sent, de 12 de mayo 2005, as. C-347/03 
ERSA/Ministero delle Politiche Agricole e Forestall), ha indicado por 
ejemplo, que del ADPIC se desprende con claridad, que, si bien la 
Comunidad no estâ obligada a prohibir el uso continuado y similar de 
una indicaciôn geogrâfica particular de otro Miembro de la OMC que 
identifique vinos o bebidas espirituosas, que efectùe un nacional de un 
Estado miembro de la UE o por una persona domiciliada en el territorio 
de un Estado miembro de la UE, tampoco se opone al establecimiento
M. Noda, “Battles over Geographic Indications Continue”, Global 
Intellectual Property Asset Management Report, World Trade Executive, vol. 1, 
mayo 2005, pp. 13-15.
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de tal prohibiciôn, pues entiende que el ADPIC establece una facultad y 
no una obligaciôn de protéger cada una de las denominaciones 
homônimas. Igualmente senala, en relaciôn con al art. 24, aptdo. 6 del 
ADPIC, que éste permite, en concreto a la Comunidad como Miembro 
de la OMC, aplicar lo dispuesto en el citado Acuerdo en el caso de una 
indicaciôn geogrâfica de cualquier otro Miembro de la OMC utilizada 
con respecto a los productos vitivinicolas para los cuales la indicaciôn 
pertinente es idéntica a la denominaciôn habituai de una variedad de uva 
existente en el territorio de un Estado miembro en la fecha de entrada en 
vigor del Acuerdo OMC, disposiciôn que también establece una facultad 
y no una obligaciôn de la Comunidad de protéger una variedad de uva o 
de vid comunitaria, en particular, si existe una indicaciôn geogrâfica 
homônima de un vino originario de un pais tercero. En este contexto, 
para el TJCE los referidos arts. 22 a 24 deben interpretarse, cuando haya 
por ejemplo una homonimia entre una indicaciôn geogrâfica de un pais 
tercero y una denominaciôn que toma el nombre de una variedad de vid 
utilizado para designar y presentar algunos vinos comunitarios que se 
elaboran con ella, en el sentido de que taies disposiciones no exigen que 
dicha denominaciôn pueda seguir siendo utilizada en el futuro, aùn 
cuando concurra la doble circunstancia de que haya sido utilizada 
anteriormente por los productores correspondientes, bien de buena fe, 
bien durante al menos diez anos antes del 15 de abril de 1994, y de que 
indique claramente el pais, la regiôn o la zona de origen del vino 
protegido, para no inducir a error a los consumidores.
H) Patentes y otros derechos industriales
El art. 25 ADPIC establece las condiciones para la protecciôn de los 
dibujos y modelos industriales y en su art. 26 alude a su protecciôn, la 
que también exige el CUP, sôlo que el primero a diferencia del segundo, 
contempla disposiciones especificas relativas a los dibujos o modelos 
textiles. El ADPIC (art. 39) liga a su vez al CUP la protecciôn otorgada 
a la informaciôn no divulgada, concretamente al tratarla, como un caso 
especial de protecciôn contra la competencia desleal, protegiéndose la 
informaciôn caracterizada por estar legitimamente bajo el control de una 
persona fïsica o juridica, ser sécréta, tener valor comercial, estar sujeta a
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medidas razonables a las circunstancias, que la mantengan secreta, y 
estar tomadas por la persona que legitimamente la contrôla. Ahora bien, 
dentro de los derechos industriales, las patentes tienen un papel 
relevante en el ADPIC, pues se considéra que la fuerza principal detrâs 
del mismo fue la industria farmacéutica, sus patentes, cuyo blanco eran 
los productores de imitaciones de fârmacos y aquellos capaces de 
producir los mismos medicamentos mediante procesos diferentes, lo que 
era posible en los paises que solo permitian las patentes de procesos, no 
asi de productos^^^, por lo que no es de extranar que finalmente, como se 
observa en sus arts. 27 a 34, este Acuerdo se inclina por una fuerte 
protecciôn en materia de patentes, las que abarcarian este sector 
farmacéutico, protecciôn que, como se puso de manifîesto en la Cuarta 
Conferencia Ministerial de la OMC que se célébré en Doha^ "^^ , Qatar, 
del 9 al 14 de noviembre de 2001^^ ,^ debe conciliarse con la protecciôn 
de la salud pùblica, àmbito especialmente conflictivo, piénsese por 
ejemplo, en los agentes activos para el tratamiento de enfermedades 
epidémicas.
Las normas que se incluyen en los referidos articulos ban suscitado 
varias interpretaciones, algunas contrapuestas, precisamente por la 
ambigüedad con la que se ban redactado, la que no parece ser fortuita, 
dejàndose via libre a las areas grises, principalmente en relaciôn con el
B. Lal Das, op. cit., p. 71.
El enfoque de la Declaraciôn de Doha se encuentra, como pretendian los 
paises en desarrollo, en la salud pùblica, si bien es cierto que no deja de mencionarse 
en particular las situaciones de pandemia. Para satisfacciôn de los paises 
desarrollados, se manifiesta la importancia del ADPIC par la invenciôn en el sector 
farmacéutico y consecuentemente para enifentarse a la enfermedad. Se reatirma el 
compromise de los paises desarrollados a incentivar a sus empresas e instituciones 
para que se promocione y estimule la transferencia de tecnologia a los paises mas 
desfavorecidos entre los que se encuentran los paises en vias de desarrollo de 
conformidad con el art. 66.2 ADPIC. En 2003, el Consejo de los ADPIC adopté una 
Declaraciôn relativa a la aplicaciôn de este precepto en cuya virtud los Miembros 
desarrollados deben remitir informes annales sobre su actividad para favorecer la 
transferencia de tecnologia. C. Otero Garcia-Castrillén, El comercio internacional 
de medicamentos, Madrid, 2006, p. 53.
Vid. B. de Witte, “Trade in Culture: International Legal Regimes and EU 
Constitutional Values”, The EU and the WTO. Legal and Constitutional Issues, 
Portland, 2001, p. 249.
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art, 27 '^ ,^ Por ejemplo, en virtud de este Acuerdo sus Miembros acogen 
un sistema de patentes para las invenciones en todos los sectores 
tecnologicos, se entienden incluidas las biotecnologicas^^^, invenciones 
que deben cumplir con tres requisitos: novedad, actividad inventiva y 
aplicaciôn industrial, los que no define, dejàndose su interpretaciôn a 
sus Miembros, requisitos que en ocasiones son dificiles de aplicar a 
determinadas materias (vg. las ya citadas invenciones biotecnolôgicas, 
programas de ordenador)^^ .^ Otro aspecto controvertido que se deja en 
manos de sus Miembros (o a su interpretaciôn), en el que guarda 
silencio el ADPIC, es el relative a la patentabilidad de los nuevos usos 
para materias existentes (vg. segundos usos de productos farmacéuticos, 
pipeline), ya que este Acuerdo sôlo alude expresamente a la 
patentabilidad de productos y procesos. En cuanto a las obtenciones 
vegetales, que también involucran a la biotecnologia^*^, se establece la 
posibilidad de un sistema de protecciôn sui generis^^^, el que en la
En la Declaraciôn de Doha (2001) se aclarô que la labor que lleve a cabo el 
Consejo de los ADPIC en el marco del examen previsto en el pârrafo 3 b) del art. 27 
del ADPIC, de aplicaciôn del mismo (art. 71 pârrafo primero) y sobre las cuestiones 
pendientes relativas a su aplicaciôn, debe comprender, la relaciôn entre este Acuerdo 
y el Convenio sobre la Diversidad Biolôgica de las Naciones Unidas (CBD); la 
protecciôn de los conocimientos tradicionales y el folclore; y otros nuevos 
acontecimientos pertinentes que los Miembros senalen en el examen del ADPIC; se 
establece asimismo que, al realizar esta labor, el Consejo de los ADPIC se régira por 
los objetivos (art. 7) y principios (art. 8) enunciados en el ADPIC y tendra 
plenamente en cuenta la dimensiôn de desarrollo. Debate que actualmente se centra 
en la relaciôn de este Acuerdo y la CBD. http://www.wto.org
Piénsese en el Tratado de Budapest sobre el reconocimiento internacional del 
depôsito de microorganismos para efectos del procedimiento de patentes.
Las diferencias entre EU y EE UU en la aplicaciôn de estos criterios hace que 
sea mas difîcil obtener una patente en la primera, por ejemplo, en lo que a programas 
de ordenador se refiere. J. Hill, “Computer-Implemented Inventions in Europe, IP 
Review, primavera 2005, p. 14.
rapida privatizaciôn de la biotecnologia, tradicionalmente en dominio 
publico, incrementa la importancia de los derechos intelectuales en varios sectores, 
entre ellos, la agricultura, la que se puede ver afectada. Vid. E. Arteaga-Marcano y 
W. R. Jaffe, “Andean Pact Countries of Latin America”, Intellectual Property Rights 
in Agricultural Biotechnology, 2003, pp. 241 y ss.
Se plantearon distintas posiciones en la Ronda Uruguay, pues 
especificamente la protecciôn de las variedades vegetales, podria estructurarse -de 
forma excluyente para un mismo género o especie botanica- otorgando un titulo
78
prâctica EE UU y Japon buscan sea proximo al de patentes, con todas 
las consecuencias de exclusion que ello conlleva^^\ De otro lado, el art. 
31 ADPIC (que mas bien deberia titularse “licencias obligatorias”), tiene 
como predecesor el CUP art. 5a.2) y 4)^ ^^ , los que contemplan de forma 
exhaustiva, la facultad que tienen las correspondientes autoridades 
gubemamentales de concéder licencias, para utilizar una invenciôn 
patentada, sin la autorizaciôn del titular de la misma, estableciéndose 
ademâs en el ADPIC la posibilidad de revisiôn judicial, por su parte, el 
art. 33 del ADPIC establece una duraciôn minima para la protecciôn 
mediante patente, esto es, 20 anos contados desde la fecha de 
presentaciôn de la solicitud, periodo que puede ser considerado extenso 
o reducido, dependiendo por ejemplo, de la vida util del producto, del 
observador, de los intereses que se persigan (los del titular del derecho, 
un competidor, el consumidor, la sociedad, los gobiemos).
De otro lado, el ADPIC (art. 35) alude al Tratado IPIC “Tratado 
sobre la Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos Integrados”, que 
fue adoptado por una Conferencia Diplomâtica organizada por la OMPI 
en Washington, sin embargo, en el primero se excluyen las 
disposiciones del segundo, que sean relativas a las licencias obligatorias, 
y a la duraciôn de la protecciôn, sustituyéndose en este ultimo caso en el 
ADPIC (art. 38) el plazo minimo de 8 anos contemplado en el IPIC, por 
un periodos de 10 anos.
I) Articulo 50 ADPIC
Especialmente relevante es el art. 50 ADPIC, el cual contempla la 
adopciôn de medidas provisionales^^^, las que caracteriza como medidas
especial a la obtenciôn o, concediéndose una patente, siendo esta ultima mas 
restrictiva que la primera, en lo que a acceso a la tecnologia se refiere.
J. C. Fernandez Rozas, Sistema del Comercio Internacional..., op. cit., p.
308.
Para conciliar el ADPIC y el CUP en este punto, se sugiere que la via mas 
segura parece ser la incorporaciôn en la legislaciôn nacional de las condiciones de 
ambos tratados, cumplir las disposiciones pertinentes de los mismos. OMPI, 
“Implicaciones del Acuerdo sobre los ADPIC...”, op. cit., p. 243.
Vid. C. Lema Devesa, “Las medidas provisionales en el Acuerdo sobre los 
ADPIC”, Los derechos de propiedad intelectual en la Organizaciôn Mundial del
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‘Tâpidas y efîcaces” que tengan por objeto evitar que se produzca la 
inffacciôn de derechos de propiedad intelectual. Resalta que 
precisamente este articulo ha sido interpretado en multiples ocasiones 
por el TJCE, para quien es una disposiciôn procesal destinada a ser 
aplicada por los ôrganos jurisdiccionales comunitario y nacionales de 
manera uniforme, en virtud de las obligaciones asumidas, tanto por la 
Comunidad como por los Estados miembros. Respecto al sustrato del 
articulo en cuestiôn, el TJCE ha resaltado que no contiene disposiciones 
detalladas acerca del procedimiento que debe seguirse para garantizar la 
observancia de los derechos de propiedad intelectual, sin embargo, 
entiende la expresiôn “medida provisional”, en el sentido de dicho 
articulo, como aquella que se destine a poner fin a las supuestas 
inffacciones de un derecho intelectual, y que se adopte en el marco de 
un procedimiento sobre medidas provisionales, dentro de las que se 
entiende incluidas medidas, taies como, aquella a) decretada por el 
ôrgano jurisdiccional nacional compétente, b) râpida y eficaz, c) tenga 
por objeto evitar que se produzca la inffacciôn de cualquier derecho de 
propiedad intelectual, d) calificada de modo expreso en Derecho 
nacional como “medida provisional de ejecuciôn inmediata”, e) se 
adopte “en razôn de la urgencia”, siempre que las partes tengan derecho 
a iniciar, con posterioridad a la adopciôn de la medida de que se trata, 
tanto si lo han ejercitado o no, un procedimiento sobre el fondo, de 
forma que dicha medida no se concibe como juridicamente definitiva. A 
su vez, de acuerdo con este mismo Tribunal el art. 50 ADPIC (as. C- 
53/96, as. C-89/99): i) Permite la adopciôn de medidas provisionales no 
sôlo cuando la parte contraria sea emplazada y pueda ser oida, sino 
también, dependiendo de las circunstancias, sin oir a la parte contraria, 
ii) No establece ninguna norma relativa a la forma de la resoluciôn que 
la contenga, por lo que puede ser una medida provisional, pero sin 
limitarse a, aquella cuya forma sea escrita y esté motivada. iii) Tiene en 
cuenta la apreciaciôn de los elementos del litigio por parte del Juez que 
conoce de las medidas provisionales. Las autoridades judiciales 
compétentes deben estar facultadas para exigir al demandante que
Comercio. El Acuerdo sobre los Aspectos de Los Derechos de Propiedad Intelectual 
relacionados con el Comercio, t. II, Madrid, 1997, pp. 13-26.
80
presente las pruebas que puedan demostrar, con un grado suficiente de 
certidumbre, que se ha inffingido su derecho o que la infraccion es 
inminente, asi, la adopciôn de las “medidas provisionales” depende en 
cierta medida de tal apreciaciôn (aptdo. 3). iv) No excluye que, en 
general, las “medidas provisionales” sean susceptibles de recurso, 
particularmente expresamente prevé la posibilidad de interponer un 
recurso de “revisiôn” (aptdo. 4), cuando la medida provisional se haya 
adoptado sin oir a la parte contraria, v) Permite entender que la 
circunstancia de que, en su caso, las partes quieran aceptar la resoluciôn 
sobre medidas provisionales como soluciôn “definitiva” de su 
controversia no puede modificar el carâcter juridico de una medida 
calificada como “provisional”, vi) Las tres versiones auténticas del 
A D P I C e n  las que coincide el tenor del aptdo. 6, se dériva que la 
expresiôn “a peticiôn del demandado” signe o precede a la proposiciôn 
“se revocaran o quedarân de otro modo sin efecto”, por lo que la 
peticiôn del demandado, esencial desde el punto de vista de la seguridad 
juridica^^ ,^ es necesaria, tanto para que se revoquen las medidas 
provisionales, como para que queden de otro modo sin efecto. vii) De 
una interpretaciôn literal de las tres versiones auténticas y de una 
interpretaciôn finalista del aptdo. 6, se desprende, que el mecanismo que 
establece parte del supuesto de que el titular de los derechos de 
propiedad intelectual a quien se hayan concedido medidas provisionales, 
iniciarâ normalmente un procedimiento sobre el fondo para obtener una 
medida definitiva contra la supuesta inffacciôn de dichos derechos, 
procedimiento en el que el demandado podrâ invocar todos los medios 
de oposiciôn de que disponga. viii) El demandado no puede presentar su 
solicitud para que se revoquen las medidas provisionales acordadas, 
hasta que expire el plgzo indicado a este respecto en las medidas 
provisionales o, a falta de tal indicaciôn, en el plazo de veinte dias
El Acuerdo OMC se celebrô en las lenguas francesa, inglesa y espanola, sôlo 
son auténticas estas tres versiones.
El principio de seguridad juridica détermina que en las situaciones 
legislativas de los intereses individuates, se prefîere la certeza del Derecho como 
primera condiciôn de todo orden social, tanto desde la objetividad normativa, como 
de la subjetividad de las situaciones individuates surgidas de la legalidad. F. Diez 
Moreno, Manual de Derecho de la Union Europea, Navarra, 2005, p. 253.
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habiles, o de treinta y un dias naturales si este plazo fuera mayor. No se 
précisa el momento en que debe comenzar a correr este plazo, y en igual 
sentido, tampoco fîja el plazo para incoar el procedimiento sobre el 
fondo, lo que en su caso podria provocar la prolongaciôn de las medidas 
provisionales. Particularmente en el entomo comunitario europeo, ante 
la carencia de disposiciones comunitarias en este aspecto, corresponde 
su fijaciôn a cada Estado miembro, los que deben tener présente que el 
inicio del plazo debe ser “razonable” con relaciôn a las circunstancias 
del asunto de que se trate y del equilibrio necesario entre los intereses 
contrapuestos del titular de los derechos de propiedad intelectual y del 
demandado, Estados que, en su caso, pueden facultar a sus autoridades 
judiciales nacionales para establecer de ofîcio tal plazo. ix) Refuerza el 
derecho que debe disffutar el titular de derechos de propiedad 
intelectual, en virtud del art. 41, aptdo. 1, ADPIC que pone a disposiciôn 
del titular de derechos, recursos agiles para prévenir las inffacciones de 
sus derechos de propiedad intelectual, que constituyan un medio eficaz 
de disuasiôn de nuevas inffacciones. x) Debe interpretarse en armonia 
con el art. 8 de idéntico Acuerdo, evitandose abusos en el ejercicio de 
los derechos de propiedad intelectual; de ahi que el art. 50, aptdo. 4, 
ADPIC permita al demandado, cuando no ha sido ofdo, solicitar una 
revisiôn inmediata de las medidas provisionales acordadas, y aptdo. 6, 
concéda una garantia para evitar abusos, con independencia de que se 
haya oido o no al demandado, cual es, un procedimiento sencillo para 
revocar las medidas provisionales injustificadas si el procedimiento 
conducente a una decisiôn sobre el fondo no se inicia en plazo, 
mecanismo cuya importancia es mayor cuando el demandado impugne 
las medidas provisionales adoptadas por la autoridad judicial y pretenda 
obligar al titular de los derechos a iniciar un procedimiento sobre el 
fondo, en el que el demandado puede hacer uso de todos los medios de 
oposiciôn de que dispone.
J) Observancia de los derechos intelectuales
Para el cumplimiento de los fines comprendidos en el ADPIC, 
concretamente en su Parte III titulada “Observancia de los derechos de 
propiedad intelectual”, impone obligaciones générales a sus Miembros,
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como lo son las contempladas en su art. 41, aptdos. 1 y 2, segùn las 
cuales, estos estableceran procedimientos de observancia de los 
derechos de propiedad intelectual conforme a lo previsto en el mismo, 
que permitan la adopciôn de medidas efîcaces contra cualquier acciôn 
inffactora de los derechos que contempla, con inclusiôn de recursos 
agiles para prévenir las inffacciones y que constituyan un medio eficaz 
de disuasiôn de nuevas inffacciones. Obliga asimismo, a que dichos 
procedimientos relativos a la observancia de los derechos de propiedad 
intelectual se establezcan de forma que: se évité la creaciôn de 
obstâculos al comercio legitimo, se establezcan salvaguardias contra su 
abuso, sean justos y equitativos, no sean innecesariamente complicados 
o gravosos, no comporten plazos injustificables o retrasos innecesarios. 
Establece claramente (pârrafo 5, art. 41), que sus Miembros no estân 
obligados a instaurar un sistema judicial especial para la observancia de 
los derechos de propiedad intelectual, modificar la distribuciôn de sus 
recursos existentes entre los medios destinados a lograr tal observancia 
y los destinados a la legislaciôn en general. Junto a este art. 41 se hace 
alusiôn expresa en el ADPIC a lo relativo a procedimientos y recursos 
civiles y administratives (arts. 42 a 49), medidas provisionales (el ya 
citado art. 50), prescripciones especiales relacionadas con las medidas 
en ffontera (arts. 51 a 60). A mayor abundamiento, el ADPIC, en 
materia de falsificaciones dolosas de marcas de fâbrica y de comercio o 
de pirateria^^  ^lesiva del derecho de autor a escala comercial, contempla 
(art. 61) que los miembros deberân establecer procedimientos y 
sanciones pénales, lo que es ciertamente novedoso en la regulaciôn 
internacional en materia de derechos intelectuales. Sin embargo, de 
critica que a pesar del indudable valor de este Acuerdo, existen
Las mercancias falsificadas y los actes de pirateria vulneran los légitimés 
derechos de propiedad intelectual constituyen un fenômeno muy extendido en el 
âmbito internacional, que origina graves peijuicios econômicos y sociales, 
preocupaciôn que peijudica seiiamente el Mercado comün europeo, como lo 
evidenciarâ la Comisiôn en 1998, a través del Libre Verde sobre la lucha contra la 
usurpaciôn de marca y la pirateria en el mercado interior, lo que también es motive 
de preocupaciôn en otras latitudes, por ejemplo en EE UU, en el que en el mismo 
ano se adopta la Digital Millennium Copyright Act. Vid. S. Saxby, “EU Gets Tough 
on Intellectual Property Piracy”, Computer Law & Security Report, vol. 20, mayo- 
junio 2004, p. 163.
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determinados medios de tutela que no estân previstos (como por 
ejemplo la retirada de las mercancias comercializadas con usurpaciôn de 
marca), mientras que otras se prevén de manera facultativa, también se 
reprocha que la forma de aplicar el Acuerdo varia considerablemente de 
un pais a otro, y la propia naturaleza del instrumento -un Acuerdo 
internacional- provoca que las medidas alli previstas sean insuficientes 
para la soluciôn de todos los problemas^^^.
Por otra parte, el ADPIC recoge el principio de transparencia (art. 
63), en cuya virtud, las partes que lo son tanto en el ADPIC, como del 
CUP y/o de la Convenciôn de Berna, tendrian que comunicar ciertos 
textos a la OMC y a la OMPI. Citar ademâs el art. 8 del ADPIC, que 
dispone que podrâ ser necesario aplicar medidas apropiadas, siempre 
que sean establecidas con la finalidad de prévenir el abuso de los 
derechos de propiedad intelectual por sus titulares o el recurso a 
prâcticas que limiten de manera injustificable el comercio o redunden en 
detrimento de la transferencia internacional de tecnologia. En tal caso, 
medidas por ejemplo tendientes a la protecciôn de la salud, 
declaraciones sin équivalente en el CUP ni en la Convenciôn de Berna, 
podrian adoptarse siempre y cuando sean compatibles con los mismos. 
El TJCE ha interpretado este art. 8^ ^^ , del que ha subrayado su 
signifîcado, mencionando que pueden ser los propios titulares de los 
derechos de propiedad intelectual quienes abusen de sus derechos, 
empleando para el efecto prâcticas que limiten de manera injustificable 
el comercio o redunden en detrimento de la transferencia internacional 
de tecnologia; al efecto ha citado que podria llegarse a esta situaciôn, en 
particular, en el caso de adoptarse medidas provisionales sin oir al 
demandado (STJCE de 13 de septiembre de 2001, as. C-89/99).
Destaca a su vez, la disposiciôn status..quo, “no desmantelamiento”, 
art. 65 ADPIC, con la cual se pretendiô, que durante los periodos 
transitorios, las modificaciones que se introduzcan en las leyes, 
reglamentos o prâcticas de los Miembros que pueden beneficiarse de
L. Berenguer Fuster, op. cit., p. 42.
El art. 8 de! ADPIC es mucho mas importante para les paises en vias de 
desarrollo, por ejemplo, puede utilizarse para justificar normativas que promuevan 
intereses pùblicos en sectores de vital importancia, como la adopciôn de medidas 
relativas a la salud y la nutriciôn. J. Watal, op. cit., p. 293.
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tales periodos, no hagan que disminuya el grado de compatibilidad de 
estos con el ADPIC. En cuanto a la protecciôn de la materia existente, 
nôtese que el ADPIC no genera obligaciones relativas a actos realizados 
antes de la fecha de aplicaciôn del Acuerdo para el Miembro de que se 
trate (art. 70, aptdo. 1 ADPIC), no obstante, los productos farmacéuticos 
y quimicos para la agricultura que no sean objeto de patente en un 
Miembro, cuentan con cierta protecciôn provisional (igual art. 70), 
cuando dicho miembro se valga de los periodos transitorios 
contemplados en el art. 65 del mismo. En el entomo regional europeo el 
TJCE ha expresado en relaciôn con el art. 70 ADPIC, que su aptdo. 
primero ùnicamente implica que este Acuerdo no genera obligaciones en 
relaciôn con “actos realizados” antes de la fecha de su aplicaciôn, pero 
no excluye taies obligaciones para las situaciones que continùan con 
posterioridad a dicha fecha. Por tanto, si los actos de infracciôn de 
derechos intelectuales imputados a terceros continuaron produciendo 
efectos hasta la fecha en la que el juez se pronunciô -después de la fecha 
de aplicaciôn del ADPIC- la disposiciôn controvertida de dicho Acuerdo 
es pertinente ratione temporis para resolver el litigio pendiente en el 
asunto principal (sent. Schieving-Nijstad y otros), vg. el ADPIC es 
aplicable en caso de conflicto entre una marca y un signo que 
supuestamente viola los derechos que confiere dicha marca, cuando este 
conflicto haya comenzado antes de la fecha de aplicaciôn del ADPIC, 
pero continue con posterioridad a ella; en cambio, del aptdo. 2 de 
idéntico articulo, se desprenden obligaciones relativas, en particular, a 
“toda la materia existente (...) que esté protegida” en la fecha de 
aplicaciôn del Acuerdo para un Miembro de la OMC, de modo que tal 
Miembro esta obligado, a partir de esa fecha, a cumplir todas las 
obligaciones que resultan del ADPIC en relaciôn con la materia 
existente. Entiende ademâs, que el aptdo. 4 del citado articulo se refiere 
a los actos relativos a objetos concretos, que incorporen materia 
protegida y que resulten inffactores, con arreglo a lo estipulado en la 
legislaciôn nacional que conforme a dicho Acuerdo, y que se hayan 
iniciado, o para los que se haya hecho una inversiôn significativa, antes 
de la fecha de aceptaciôn del Acuerdo OMC; permite a su vez que sus 
Miembros limiten los recursos que puede interponer el titular del 
derecho en relaciôn con la continuaciôn de taies actos después de la
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fecha de aplicaciôn del este Acuerdo para el Miembro de la OMC de 
que se trata (STJCE de 16 de noviembre de 2004, as. C-245/02).
5. Continua el debate: la OMPI reaviva su competencia
La OMPI constituia la ùnica organizaciôn multilateral inicialmente 
responsable de la regulaciôn en el âmbito internacional de la propiedad 
intelectual. Sin embargo, con la apariciôn en escena de la OMC y la 
inclusiôn en la misma del ADPIC, se pretendiô alterar tal situaciôn, 
ciertamente promovida por los paises desarrollados, quienes, entre otras 
razones, tenian la intenciôn de movilizar el centro de poder de la 
primera a la segunda^^ .^ Confluyen asi en la estera internacional, dos 
organismos bâsicos: la OMPI y la OMC, en los que pese a los logros 
obtenidos, se mantiene vivo el debate internacional en las âreas que 
continùan siendo grises, o que se prefîere que lo sigan siendo. Mâs 
recientemente se ha conducido a la adopciôn de instrumentes, 
concretamente con posterioridad a la adopciôn del ADPIC, en temas en 
los que la OMPI ha reavivado su competencia, como foro internacional 
por excelencia en la producciôn normativa en esta temâtica intelectual, 
en las que dicho Acuerdo se quedo corto, expandiéndose desde 1995 el 
numéro de Tratados, recomendaciones {soft law^^^) y de negociaciones. 
Por ejemplo, Tratado sobre el Derecho de Patentes (PLT), Tratado sobre 
el Derecho de Marcas (TLT), Recomendaciôn conjunta relativa a las
La OMPI es percibida como una instituciôn ineficiente, especialmente en 
cuanto a los mecanismos de aplicaciôn de los compromisos que adquieren sus 
miembros. F. Abbott, op. cit., p. 66.
Este término se refiere a instrumentes normatives no vinculantes, pero que 
sirven de guia y orientaciôn, lo que tiene gran valor como instrumento de 
interpretaciôn. D. Vivas-Eugui, “Regional and Bilateral Agreements and a TRIPS - 
Plus World: the Free Trade Area of the Americas (FTAA)”, TRIPS Issues Papers, n° 
1, Genova, 2003, p. 4. El soft law o normas narrativas, ha alcanzado gran 
importancia en el Derecho internacional privado, pues se entiende que la 
proliferaciôn de leyes-modelo elaboradas en foros intemacionales, algunos actos 
normativos caracteristicos del Derecho institucional, convenios intemacionales 
disponibles por las partes o la propia fuerza ejemplificativa de convenios 
intemacionales, actùan como fuentes en sentido impropio, que pueden ser tenidas en 
cuanta tanto por el legislador, como por el interprète. J. C. Femândez Rozas y S. 
Sanchez Lorenzo, Derecho internacional privado, Madrid, 2001, p. 56.
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licencias de marcas, Recomendaciôn Conjunta Relativa a las 
Disposiciones sobre Protecciôn de Marcas Notoriamente Conocidas^^\ 
Recomendaciôn Conjunta sobre la Protecciôn de las Marcas, y otros 
Derechos de Propiedad Industrial sobre Signos en Internet^ entre otros 
instrumentos.
Especialmente, ante la necesidad de revisar las normas existentes o 
crear nuevas disposiciones que respondieran a las nuevas formas de 
explotaciôn de las obras y prestaciones en el entomo digital, en sede 
OMPI se adoptaron los denominados Tratados Internet, estos son, dos 
Tratados de la OMPI que emergen en 1996^ ^^ , uno sobre Derecho de 
Autor (TDA o WCT) y otro sobre Interpretaciôn o Ejecuciôn y 
Fonogramas (TIEF o WPPT)^ "^^ , en vigor desde el 2002. En el primero 
de ellos, la protecciôn va dirigida a los derecho de autor en materia de
La Recomendaciôn conjunta de la OMPI relativa a las disposiciones sobre la 
protecciôn de las marcas notoriamente conocidas, aprobada por la Asamblea del 
CUP y por la Asamblea de la OMPI en la trigésima cuarta serie de reuniones 
(septiembre de 1999), que como tal no tiene carâcter obligatorio, surgiô con el 
propôsito de proporcionar pautas para la aplicaciôn del art. 16.3 ADPIC. En el art. 
4.1 .b) de la citada Recomendaciôn se contempla la protecciôn de las marcas 
notoriamente conocidas por encima del principio de especialidad. En la letra c) de 
este ultimo articulo se permite exigir que la marca sea notoriamente conocida por el 
publico en general del territorio en el que se reclama la protecciôn, para obtener 
protecciôn trente al riesgo de diluciôn o aprovechamiento indebido de su carâcter 
distintivo. La protecciôn de esta clase de marcas se hace depender entonces, 
esencialmente del grado de difusiôn de la misma en el mercado relevante. L. 
Barbero Checa, Comentarios a la ley y  reglamento de marcas, Madrid, 2003, p. 191.
Vid. A. Garcia Vidal y C. Lema Devesa, “Problemas del derecho de marca en 
Internet”, Informàtica y  Derecho: Revis ta iberoamericana de Derecho informàtico, 
n" 30-31, 1999, pp. 107-128.
Mencionar que en el texto de los proyectos iniciales de estos dos Tratados, se 
incluyô un grupo de propuestas para la eliminaciôn graduai de as licencias 
obligatorias sobre obras de radiodifusiôn y sobre la grabaciôn sonora de obras 
musicales contempladas en la Convenciôn de Berna. Las que sin embargo, no se 
incluyeron en el texto final de dichos Tratados.
 ^  ^R. Antequera Parilli, “El nuevo Tratado de la OMPI sobre derecho de autor 
(WCT 1996), ADI, t. XVIII, 1997, pp. 42-72. J. Massaguer, “La responsabilidad de 
los prestadores de servicios en linea por las intfacciones al derecho de autor y los 
derechos conexos en el âmbito digital. El Tratado de la OMPI Sobre Derecho de 
Autor (WCT) y el Tratado de la OMPI sobre Interpretaciôn o Ejecuciôn y 
Fonogramas (WPPT)”, Pe. L: Revista de la Propiedad Intelectual, n° 13, enero-abril 
2003, pp. 11-48.
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programas de ordenador, con independencia de su modo o forma de 
expresiôn, y de las “bases de datos”, en cualquier forma, que por 
razones de la selecciôn o disposiciôn de su contenido constituyen 
creaciones de carâcter intelectual, concretamente se decanta por 
regularlo al efecto, el derecho de distribuciôn, de alquiler, y el de 
comunicaciôn al pùblico, los que cataloga de exclusivos y que sujeta a 
ciertas limitaciones y excepciones. En el segundo, se ocupa de los 
derechos de propiedad intelectual de los que son acreedores los artistas 
interprètes o ejecutantes y los productores de fonogramas, la gama de 
derechos que les confiere, en el caso de interpretaciones o ejecuciones 
que estân fijadas y sean exclusivamente sonoras, se concretan en el 
derecho de reproducciôn, distribuciôn, alquiler; y puesta a disposiciôn.
Por lo demâs, en materia de derechos de autor y derechos afines es 
fundamental, para la salvaguarda del interés econômico y cultural, la 
participaciôn adecuada y equitativa de cuantos intervienen en el proceso 
de creaciôn de valor anadido y la forma de adquisiciôn idônea, 
equilibrada, de los derechos. En este contexto, un aspecto fundamental 
y, que alcanza mayor trascendencia, segùn el volumen de negocio y la 
facilidad de explotaciôn, dentro del marco de legalidad y de derechos de 
propiedad intelectual atribuidos a diferentes titulares, es el relacionado 
con las sociedades de gestiôn colectiva de los derechos de autor y de los 
derechos afines a los derechos de autor, las cuales podrian realizar una 
labor de control y de recaudo de beneficio por los derechos. Las 
legislaciones nacionales difieren con mayor reiteraciôn en las 
modalidades de ejercicio o gestiôn de los derechos intelectuales, 
concretamente referida al aspecto formai o mecanismo de gestiôn de los 
rendimientos econômicos y demâs facultades que integran los derechos 
intelectuales, durante el periodo de protecciôn, lo que puede constituir 
un obstâculo decisivo para el logro de una regulaciôn internacional mâs 
o menos uniforme de los derechos intelectuales, lo que demuestra la 
pretensiôn de introducir en los Tratados intemacionales, siendo 
importante la labor de la OMPI, aspectos referidos al ejercicio de los 
derechos, para obtener una regulaciôn que posibilite la efectividad de los
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mismo Las sociedades, entidades u organizaciones de gestion 
colectiva aparecen para cumplir funciones primordiales, como permitir 
el contacto entre creadores de obras protegidas y usuarios y al mismo 
tiempo garantizar la correspondiente retribucion a los titulares de los 
derechos de explotaciôn, sin abusar de su posiciôn dominante. De 
acuerdo con la OMPI es évidente la imposibilidad material de gestionar 
esas actividades de forma individual, tanto para el titular de derechos 
como para el usuario; de ahi la necesidad de crear organizaciones de 
gestiôn colectiva cuyo cometido es el de ocuparse de los problemas que 
se plantean entre usuarios y titulares de derechos de esas esteras 
fundamentales; asimismo, indica que se entiende por gestiôn colectiva, 
el ejercicio del derecho de autor y los derechos conexos por intermedio 
de organizaciones que actùan en representaciôn de los titulares de 
derechos en defensa de sus i n t e re s e s 'S e  piensa ademâs, que los 
sistemas de gestiôn colectiva facilitan el control, ante la difîcultad del 
autor considerado en su individualidad, pero con ella se corre el riesgo 
del monopolio, al concentrarse tal control, debiendo limitarse su 
actuaciôn para evitar un abuso frente al usuario, en cuanto a la 
posibilidad de utilizaciôn del repertorio de dicha entidad'^^.
IL Los derechos intelectuales en el entorno regional
L La alternativa regional
A) Contraste con el multilatéralisme
El multilatéralisme abierto GATT-OMC contrasta e interacciona con 
el régionalisme, el que puede implicar la exclusiôn de los paises ajenos
A. M. Villarejo, “El ejercicio de los derechos de propiedad intelectual en el 
âmbito de las nuevas tecnologias”, Colecciôn de propiedad intelectual, Madrid, 
1999, p. 134. Vid. M. P. Câmara Âguila, “El ânimo de lucro en las entidades de 
gestiôn de los derechos de propiedad intelectual”, Pe. L: Revista de la Propiedad 
Intelectual, n° 9, septiembre-diciembre 2001, pp. 9-28.
* http://www.wipo.int/about-ip/es/about_collective_mngt.html.
H. Cohen Jehoram, “The Future of Copyright Collecting Societies”, EIPR, n° 
23, 2001, pp. 134 y ss.
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a la region, y que adopta diferentes formas; el primero entiende al 
segundo en sentido tan amplio que acaba confundiéndolo con el 
particularismo, alejândose de elementos tradicionales como la existencia 
de un territorio relativamente continùo dividido politicamente, identidad 
e intereses comunes, distribuciôn equilibrada de poder, voluntad 
colectiva de producir y aplicar un orden normativo autônomo'^^. La 
principal aquiescencia de la OMC a los acuerdos régionales se encuentra 
en el art. XXIV GATT, al que se unen los que posibilita la Clausula de 
habilitaciôn para paises en desarrollo, esto es, la decisiôn sobre 
tratamiento diferenciado y mâs favorable, reciprocidad y mâs compléta 
participaciôn de los paises en desarrollo, asi como los que se permiten 
en sede del GATS. Particularmente el art. XXIV'^^, reconoce y permite 
la existencia de zonas de libre comercio y de uniones aduaneras, siendo 
mayor la integraciôn en las ultimas, al adherirse dos o mâs territorios 
aduaneros que se funde en uno sôlo (interior y exterior), tratândose de 
una sustituciôn, asi, todos sus Miembros aplican un arancel aduanero 
comün y una politica comercial comün a territorios aduaneros no 
miembros, buscândose que en las relaciones interiores los derechos de 
aduana y las demâs reglamentaciones comerciales restrictivas sean 
eliminadas, excepto restricciones autorizadas, como las de los arts. Xl'"''' 
a XV y XX'"" del GATT. Éste ultimo titulado “Excepciones générales”
A. Remiro Brotôns, “Multilateralismo y regionalismo en el comercio 
internacional: algo mâs que comercio. El caso de America Latina”, La Organizaciôn 
Mundial del Comercio y  el Regionalismo Europeo, Madrid, 2001, pp. 24, 27.
El art. XXIV GATT faculta la formaciôn de acuerdos régionales, permitiendo 
una mayor liberalizaciôn entre sus participantes, al tiempo que prohibe la creaciôn 
de nuevas barreras al comercio vis-à-vis en relaciôn con otros Miembros OMC. 
Pretende asegurar que estos acuerdos promuevan un ambiente positivo al comercio y 
lo expandan. A. Von Bogdandy y T. Makatsch, op. cit., p. 137.
' ° En el GATT el concepto de restricciones cuantitativas (art. XI) se manifesta 
de forma muy amplia, puesto que ademâs de la inclusiôn de las licencias como 
restricciôn sui generis y distinta de los contingentes, se extiende dicho concepto a 
otras medidas que por exclusiôn son distintas de los derechos de aduana, impuestos 
u otras cargas y constituyen prohibiciones o restricciones a la importaciôn o la 
exportaciôn de productos. N. Stoffel Vallotton, La prohibiciôn de restricciones a la 
libre circulaciôn de mercancias..., op. cit., p. 190.
La clase de clâusula incluida en el art. XX GATT, ha aparecido 
tradicionalmente en acuerdos comerciales con la finalidad de dejar a salvo ciertos 
intereses estatales esenciales de orden politico-juridico. En cuanto a su naturaleza
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incorpora en su encabezado una clâusula general conocida como 
chapeau^^, en él se entienden incluidos, los bienes culturales'"'^ aunque 
su texto no mencione expresamente la palabra “cultura”, particularmente 
su aptdo. f) permite restricciones al comercio impuestas por la 
protecciôn de tesoros nacionales de valor artistico, histôrico o 
arqueolôgico. Otra de las clâusulas que interesan del GATT es la 
llamada excepciôn cultural (art. IV), que permite bajo determinadas 
condiciones fijar cuotas de proyecciones, como excepciôn al principio 
de trato nacional.
Las opciones de integraciôn de los Miembros OMC implican el 
sometimiento a su normativa, que incluye reglas multilatérales como la 
no-discriminaciôn y la liberalidad, estableciéndose a su vez contomos, 
como aquel que indica que su creaciôn no debe conducir a un aumento 
en la protecciôn en contra de paises que les sean ajenos, asi como aquel 
que indica que establece que deben ser générales, no para un sector 
especifico. En este sentido el art. XXIV GATT, al igual que el 
Entendimiento relativo a su interpretaciôn, intenta conciliar el 
regionalismo con el multilateralismo OMC, aunque la prâctica evidencie 
que el primero desborda los limites del segundo, llegândose incluso a 
eludir los propôsitos perseguidos con principios como el de NMF,
juridica, se distinguen, de una parte, de las clâusulas de salvaguardia por el hecho de 
que su carâcter no es temporal ni su aplicaciôn depende de de la autorizaciôn de 
ôrgano alguno, por otra, es distinta de las réservas de soberania porque no permiten 
la exclusiôn total de âmbitos de competencia material, puesto que su aplicaciôn 
encuentra su limite en su proporcionalidad y en el no abuso del derecho. N. Stoffel 
Vallotton, La prohibiciôn de restricciones a la libre circulaciôn de mercancias..., 
op. cit., p. 747.
Las “medidas” a las que se refiere son las que han infringido un precepto del 
Acuerdo (WT/DS2/9, 20 de mayo de 1996), el requisito relativo al carâcter no 
encubierto de la restricciôn, implica su carâcter discriminatorio, requisitos que han 
de confluir. La expresiôn “restricciôn encubierta”, abarca restricciones que 
conllevan discriminaciôn arbitraria o injustificada, aunque formalmente la medida 
cumpla el requisito de publicidad. La esencia de las exigencias de esta norma estâ en 
su objetivo, cual es, evitar el abuso o el uso ilegitimo de las excepciones que permite 
(WT/DS31/R, 14 de marzo de 1997). A. Ortiz-Arce de La Fuente y J. A. Garcia 
Lôpez, op. cit., p. 151.
Vid. P. A. de Miguel Asensio, “Derechos humanos, diversidad cultural y 
Derecho internacional privado”, Revista de Derecho privado, n° 82, julio-agosto 
1998, pp. 541-558.
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existiendo no pocos conflictos que han dejado de ser potenciales'"^. 
Regionalismo en el que las medidas proteccionistas'"'^ ya no son tan 
évidentes, pues subyacen en politicas macro y microeconomicas, 
aparentemente librecambistas que protegen intereses mas loables que los 
meramente mercantiles, aunque cuando menos, hacia su interior, es mas 
probable la eliminaciôn de barreras no arancelarias.
B) Acuerdos de integraciôn
Como lo entienden los neoliberales de orientaciôn hayekiana, los 
acuerdos de integraciôn constituyen técnicas de liberalizaciôn efîcaces al 
igual que las negociaciones multilatérales OMC, sin embargo, bien es 
cierto que se trata de dos enfoques diferentes de la liberalizaciôn 
comercial, pues en tanto que, por ejemplo, en la regiôn UE estariamos 
frente a un enfoque organizador y armonizador, en el caso del 
GATT/OMC nos encontrariamos frente a un enfoque mâs competitivo, 
asi mientras en esta ultima se trata de liberalizar los intercambios 
comerciales, lo que conduce a un aumento de la competencia, en la 
primera se organiza la competencia (lo que puede destruirla), tratando 
de suprimirse las diferencias entre los productores. Los acuerdos de 
integraciôn que establecen preferencias a favor de sus Miembros
Los conflictos entre la OMC y los acuerdos régionales aparecen durante su 
creaciôn, aplicaciôn de su normativa, su gestiôn, como consecuencia del desarrollo 
de su jurispmdencia, en los procedimientos de soluciôn de diferencias, pero quizâs 
el conflicto mâs obvio, es causado en la medida en que no cumplen con los 
requisitos del art. XXIV GATT. Los conflictos materiales entre los mismos se 
presentan por ejemplo, cuando los acuerdos régionales establecen normativa 
contraria a los postulados QMC. C. B. Picker, “Regional Trade Agreements v. The 
WTO: a Proposal for Reform of Article XXIV to Countier this Institutional Threat”, 
University of Pennsylvania Journal of International Economic Law, vol. 26, verano 
2005, pp. 288 y ss.
Aparecen nuevas formas de proteccionismo que la OMC ha buscado 
racionalizar. Entra en juego lo que se conoce como “arancel optimo”, en el que el 
nivel de protecciôn produzca un conjunto de medidas que aseguren una situaciôn 
mâs favorable que la derivada de la aplicaciôn automâtica del libre comercio. J. C. 
Femândez Rozas, Sistema del comercio internacional..., op. cri., p. 29.
Los acuerdos comerciales régionales estân basados en preferencias, son su 
modus operandi, dan a sus Miembros una ventaja de costos sobre aquellos que estân 
fuera del acuerdo, lo que también lleva a desviaciôn de comercio. El objetivo, es
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proliferan, lo que puede considerarse como una respuesta a las 
deficiencias del multilateralismo, atribuido por ejemplo, a que las réglas 
de la OMC no han podido superar las tendencias neoproteccionistas, a 
las que recurren algunos de sus Miembros para limitar las 
importaciones, el multilateralismo carece de una doctrina de lealtad, en 
contraposicion los acuerdos de integraciôn regional que pretenden 
valerse de la misma, los efectos de apertura de la clausula de la NMF 
pueden reducirse con los acuerdos régionales'"'^, también se imputa su 
propagaciôn, al estancamiento que se evidencia en el seno de la OMC, 
del que son una muestra las Conferencias Ministeriales, como la de 
Doha (2001), Cancün (2003), Hong Kong (2005), en las que no se 
lograron los resultados esperados. Ademâs, formar parte o adherirse a 
procesos de integraciôn regional (entendida de forma amplia), es 
atractivo, por razones econômicas, politicas, de seguridad, para accéder 
a un mercado determinado o ampliado, alternativa de la que pueden 
devenir benefîcios y bienestar a sus Miembros, lo que a la larga 
repercute en la economia global.
Participar en los procesos régionales puede ocasionar efectos 
estâticos y dinâmicos, los primeros se vinculan con la asignaciôn 
internacional de recursos productivos, por ejemplo, se optaria por una 
uniôn aduanera, si los efectos positivos de creaciôn de comercio {trade 
creation), son mayores que los negativos de desviaciôn de comercio 
{trade diversion/^^. Los segundos, los efectos dinâmicos, apoyarian la 
integraciôn en la medida en que los efectos desfavorables de tal indole, 
sean menores que los favorables, vg. mejora en la diversidad de los 
productos y de las técnicas (aumenta la satisfacciôn del consumidor 
final), lo que a su vez repercute en los bienes intermedios y de capital 
(mayor diversidad, mejor adaptaciôn de las condiciones de producciôn), 
economias de escala y la consiguiente baja de precios, promociôn de la 
competencia (las empresas se ven forzadas a adaptarse y a
hacer el intercambio de preferencias G ATT-plus. S. Rajapatirana, “Colombia y el 
Grupo Andino: altemativas y desafîos”, Coyuntura Econômica, Bogota, vol. 30, 
marzo 2000, p. 96.
J. M. Siroën, La régionalisation de Véconomie mondiale, Paris, 2000, pp. 20,
72 y ss.
Cf. J. Viner, The Customs Union Issue, Nueva York, 1950.
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modemizarse), claro estâ, los productores menos eficientes y los 
empleos que generan desaparecerian, se induciria la transferencia de 
actividades de un pais a otro, principalmente, a los que tengan menores 
niveles salariales, aumentandose el riesgo de ajuste hacia la baja de la 
protecciôn social, igualmente, existiria una perdida de soberania 
nacional politica y econômica.
C) Inserciôn de los derechos de propiedad intelectual
Para lograr los objetivos propuestos con la integraciôn, y hacerse con 
las ventajas del comercio liberalizado, en el marco de una competencia 
leal, aparece en escena, incluso antes de que lo hicieran en la OMC, los 
derechos de propiedad intelectual, como una de las aportaciones 
substanciales de los esquemas de integraciôn, tema cada vez mâs 
frecuente en los procesos de integraciôn regional, en los que la UE es el 
mâximo exponente, destacando en el continente americano la 
producciôn normativa en esta temâtica intelectual llevada a efecto en la 
Comunidad Andina de Naciones (CAN)'"'^, o incluso en las 
negociaciones bilatérales (camino comünmente elegido por EE UU)'^'', 
derechos que se fortalecen o, en ciertos casos, ceden a las necesidades 
del libre comercio y de la integraciôn, en los que sus Miembros, algunos 
con mayor interés y fuerza que o t ros 'pretenden lograr estandares 
superiores a los lineamientos de los acuerdos OMPI, OMC, buscando al 
mismo tiempo su congruencia, y en ocasiones alejândose de sus 
compromisos intemacionales. Desarrollos normativos, todos ellos, que 
presentan una estmctura similar, basada en el principio de 
territorialidad, de no-discriminaciôn, especialmente en su vertiente de 
trato nacional y en ocasiones en el de la NMF, asi como en la regulaciôn
En America Latina, particularmente en la CAN, la integraciôn ha sido mâs 
bien juridica, antes que econômica. D. P. Femândez Arroyo, op. cit., p. 268.
Piénsese en los TLC entre EE UU y Peru, EE UU y Colombia.
Es marcada la influencia de los paises industrializados en esta organizaciôn. 
A lo que contribuyen que son politica y econômicamente fuertes, coordinan entre 
ellos la preparaciôn de una propuesta o respuesta, a la par que con la industria, el 
comercio y los servicios nacionales. Ademâs, combinan su fuerza politica y 
estratégica con el poder econômico y tecnolôgico de estos sectores. B. Lal Das, op. 
cit. p. 157.
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de unos rmnimos tendientes a la homogenizaciôn de los derechos 
intelectuales'^^, normativa que también busca entre otros, eliminar, o 
cuando menos reducir, los impactos nocivos de las diversas formas 
violatorias de esta categoria de derechos, alcanzândose cierto consenso 
generalmente en materias tradicionales, como la protecciôn de las 
marcas, con la que se busca evitar la diluciôn, aguamiento o, si se 
quiere, su debilitamiento, la vulgarizaciôn, las coexistencias que creen 
confusiôn en el consumidor, los graves peijuicios que conlleva su 
usurpaciôn 'En  determinados aspectos en materia de patentes, como 
los requisitos fundamentales que se valen de términos comunes, taies 
como invenciôn, técnica, novedad, cuyo contenido se procura 
armonizar. Los derechos de autor que se reconocen desde su creaciôn. 
sin necesidad de formalidades, por un término relativamente extenso. 
Sin embargo, adquieren mayor importancia otros aspectos, que 
mantienen vivo el debate, dadas las perspectivas econômicas que 
posibilitan, algunos propiciados por las nuevas tecnologias'^"', entre ellas 
I n t e r n e t 'vg. el comercio electrônico de contenidos intelectuales; las
El anâlisis econômico de la normativa intelectual, generalmente concieme a 
la medida ôptima en que debe protegerse, en la que importa sus contomos y 
duraciôn. P. Eckersley, “Virtual Markets for Virtual Goods: The Mirror Image of 
Digital Copyright?, Harvard Journal o f Law & Technology, vol. 18, otono 2004, p. 
119.
Vid. G. Gômez Muci, “Las marcas: su protecciôn internacional”, Boleün de 
la Academia de Ciencias Politicas y  Sociales, Caracas, n° 128, enero-junio 1994, p. 
70.
Debe recordarse cuando el sistema de propiedad intelectual estaba colapsado 
por la fotocopiadora, parecia que ninguna estmctura legal podria levantarse en su 
lugar, lo que esta ocurriendo en la actualidad con las técnicas de digitalizaciôn, sôlo 
que a mayor escala. Mas aün cuando se dificulta perseguir a los inffactores, por el 
anonimato y deslocalizaciôn del medio utilizado, lo que puede ser un obstâculo para 
su protecciôn eficaz. H. Cohen Jehoram, op. cit., pp. 134 y ss.
Una de las consecuencias importantes de Internet, ademâs de los conflictos 
de leyes, es la falta de balance entre el bajo coste de penetrar en un mercado sin 
ffonteras, y la difîcultad y el coste de las disputas que potencializa en diferentes 
jurisdicciones. D. J. Svantesson, “The Characteristics Making Internet 
Communication Challenge Traditional Models of Regulation - What Every 
International Jurist Should Know the Internet”, International Journal o f Law and 
Information Technology, vol. 13, primavera 2005, p. 62.
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materias biotecnolôgicas'^^; patentes farmacéuticas; temas relacionados, 
como el fo lk lo re 'y  los conocimientos indigenas y tradicionales'^^; los 
derechos intelectuales que involucran las industrias audiovisuales'^^; los 
conflictos del comercio paralelo (agotamiento de los derechos).
Un ejemplo de los intereses contrapuestos en el âmbito de la Biotecnologia se 
evidencia en la Declaraciôn de Rio sobre Medioambiente y Desarrollo (1992), y el 
Convenio sobre Diversidad Biolôgica (CDB).
Una posible soluciôn a la protecciôn de las expresiones del folklore sugerida 
por algunos tratadistas, es el dominio pùblico remunerado o pagante {domaine 
public payant), figura que excede en realidad el âmbito de vigencia del derecho de 
autor, siendo de carâcter estrictamente tributario. En esta prâctica, mantenida por 
algunos paises, el Estado sustituye a los titulares de los derechos de autor una vez 
transcurridos los términos de protecciôn, destinândose lo recaudado a fondos que 
promueven la cultura.
Dentro del conocimiento indigena y tradicional se incluye el de los pueblos 
indigenas y de las comunidades locales, en diversas âreas. Su protecciôn es 
especialmente defendida por los paises en desarrollo, quienes ven como los 
industrializados se apropian abusivamente de este conocimiento y de sus recursos. 
En la Declaraciôn de Rio sobre Medio ambiente y Desarrollo se tiene présente esta 
temâtica, mâs explicitamente en el CDB, en la que se reconoce el derecho, por 
ejemplo de los indigenas, sobre sus conocimientos, pero no se trata en el âmbito de 
la propiedad intelectual, inclusiôn en ésta ùltima que es ciertamente dificil, pienses 
por ejemplo, en los requisitos exigidos para la protecciôn de derechos clâsicos como 
el de patentes.
 ^  ^ La discusiôn relatiya a los productos audiovisuales se ve favorecida por los 
avances que posibilitan las nuevas tecnologias y la ventaja comparativa que 
représenta para los paises que la producen. El desarrollo de la industria audiovisual 
estâ caracterizado por los altos costes de producciôn de la primera copia, en 
contrapartida con los bajos costes de su reproducciôn y no-exclusividad del 
consumo. Su normalizaciôn en el comercio internacional, y mâs concretamente en 
los sistemas de integraciôn regional, que deberia conducir a promover la circulaciôn 
transnacional de estos productos audiovisuales, se ve condicionada por barreras 
culturales, como lo son el idioma, hâbitos de consumo, preferencias de géneros, 
factor relevante que limita la circulaciôn de taies productos entre paises. Barreras 
que, condicionadas por circunstancias histôricas y econômicas, no siempre coinciden 
con las ffonteras nacionales.
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2. En la integraciôn desde su mâximo exponente: UE
A) Antecedentes
En los paises europeos tienen lugar (siglo XIX) evoluciones fâcticas 
del mismo tipo, empieza la industrializaciôn, se desarrolla el mercado 
libre; en la economia y en la sociedad aparecen nuevos grupos sociales y 
nuevas formas de asociaciôn, las naciones del entomo se enfrenten a 
problemas semejantes, aunque en ocasiones, en épocas distintas y en 
proporciones diversas. La soluciôn de estos problemas tiene lugar 
comünmente en la esfera nacional, a través de leyes, y en parte de la 
jurispmdencia, pero cada naciôn aprovecha la experiencia y soluciones 
de las otras. El nuevo Derecho, necesario para solventar los problemas 
se encuentra sobre la base de una discusiôn supranacional de politica 
juridica'^''. No obstante, es el interés comün de apaciguar los conflictos 
bélicos, que durante décadas enffentaban a los paises de la regiôn (a 
unos mâs que a otros), el que finalmente hace surgir el proceso de 
integraciôn regional que hoy se conoce como la UE'^', para lo que la 
uniôn de sus economias y de sus politicas, constituia una herramienta de 
estabilizaciôn'^^. El norte de este proceso: crear un Mercado comün 
caracterizado por una frontera comercial exterior y la supresiôn de 
restricciones de los intercambios intemos'^^.
Inicialmente este propôsito integrador tiene eco en Bélgica, 
Alemania Occidental, Luxemburgo, Francia, Italia y los Paises Bajos, 
quienes materializan la integraciôn de las industrias del carbôn y el 
acero de Europa Occidental, bajo la forma de Comunidad Europea del 
Carbôn y del Acero (CECA), Tratado de Paris-1951, consiguiéndose 
asociar a paises con intereses contrapuestos, en un conjunto
H. Coing, op. cit., p.22.
Vid. http://europa.eu.mt
Aunque la Union nace para hacer frente a la ruina econômica provocada por 
la segunda guerra mundial, en la actualidad hace frente, en condiciones de igualdad, 
a las dos potencias econômicas de final del siglo XX, EE UU y Japôn. F. Diez 
Moreno, op. cit., p. 30.
Vid. J. C. Femândez Rozas (editor), Derecho del Comercio Internacional, 
Madrid, 1996, p. 69.
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institucional, en el que quiere imperar el principio de igualdad. A la 
CECA se le suman los Tratados de Roma (1957) constitutivos de la 
Comunidad Econômica Europea (CEE) y la Comunidad Europea de la 
Energia Atômica (Euratom). El telôn de fondo de los Tratados de Roma, 
es la ideologia econômico-social de corte liberal, que dominaba la 
escena europea de la posguerra, con un modelo segùn el cual son los 
propios sujetos privados de la economia, quienes operando en el nuevo 
espacio liberalizado hacia el interior de la Comunidad, sirven de agentes 
autônomos de la integraciôn que persigue el proceso regional'^"'. 
Paralelamente, en Estocolmo (1960), se constituye la Asociaciôn 
Europea de Libre Comercio (AELC/EFTA), teniendo como miembros 
originarios a Austria, Dinamarca, Noruega, Portugal, Suecia, Suiza (que 
formaba una uniôn aduanera con Liechtenstein) y el Reino Unido, a los 
que posteriormente se les une Finlandia e Islandia. Motivada por las 
posibles pérdidas que ocasionaria la creaciôn de la CEE, la AELC se 
limita a crear una zona de libre comercio, asi como un escenario para la 
formaciôn de acuerdos con la CEE. Esta Asociaciôn se abstuvo de 
desarrollar una politica comercial comün de la trascendencia 
comunitaria.
Siguiendo el avance del movimiento integrador, en la década de los 
70s, a los fundadores de la CEE, se adhiere Dinamarca, Irlanda y el 
Reino Unido, se profundiza en la integraciôn existente y se adicionan 
nuevas politicas (âmbito social, medioambiental y regional). Siguen las 
adhesiones de Grecia, Espana y Portugal (en los 80s), al tiempo que se 
impulsa la construcciôn del gran Mercado interior, interés que se plasma 
en el Acta Ûnica Europea (entrô en vigor el 1° de julio de 1987). Hitos 
como la caida del muro de Berlin, la reunificaciôn alemana, la 
democratizaciôn de los paises de Europa Central y Oriental liberados de 
la tutela de la Uniôn Soviética influyen asimismo en la integraciôn 
europea. En 1989 se inician las negociaciones entre los paises de la CEE 
y de la AELC para reforzar la cooperaciôn y crear el Espacio 
Econômico Europeo (EEE), con el propôsito de formar un Mercado 
ünico. El Acuerdo EEE se firma en 1992 entre los Estados miembros de
A. L. Calvo Caravaca y J. Carrascosa Gonzalez, “Derecho europeo de la 
competencia”, Derecho privado europeo, Madrid, 2003, p. 781.
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la CE y los de la AELC (con excepciôn de Suiza, quien no lo ratified). 
No constituye plenamente un mercado “sin ffonteras” ni una uniôn 
aduanera auténtica, se basa fundamentalmente en la extensiôn de las 
libertades fundamentales de la UE a los paises de la AELC, 
excluyéndose politicas taies como la agricola, pesquera, comercial, 
exterior, de seguridad comùn.
El Tratado de la Uniôn Europea (TUE), firmado en Maastricht 
(1992) constituye una nueva etapa en el proceso integrador, reemplaza 
el nombre de la CEE por el de la Comunidad Europea (CE), créa la UE 
como una estmctura compuesta por “tres pilares”, de naturaleza tanto 
econômica como politica. El pilar central y preexistente, es el “pilar 
comunitario”, es decir, el recogido en los Tratados comunitarios y sus 
diversas reformas, con sus Instituciones, entre ellas un Tribunal 
comunitario, con competencias supranacionales, que incluye el Mercado 
ünico, la Uniôn econômica y monetaria, la PAC, los fondos estmcturales 
y de cohesiôn. Los otros dos pilares, son creados por el TUE, son el de 
Politica Exterior y Seguridad Comün (PESC), y el de Justicia y Asuntos 
de Interior, se basan, ya no en unos poderes supranacionales, sino en la 
cooperaciôn entre los gobiemos (sistema intergubemamental). 
Avanzando en la ambiciosa integraciôn regional, en 1995 se adhieren 
Austria, Finlandia y Suecia, es igualmente en este ano cuando 
Liechtenstein ingresô en el EEE. En 1997 se firma el Tratado de 
Amsterdam, que entra en vigor en 1999, el cual modified y reenumerô el 
TUE y TCE, ligandolos. Para adaptar e impulsa los retos de los 
adelantos tecnolôgicos que transforman las estmcturas del comercio 
internacional de la economia mundial, se establece la “Estrategia de 
Lisboa” (2000). Mas adelante, se firma el Tratado de Niza (en vigor 
desde el 2003), que principalmente reforniô las Instituciones para que la 
Uniôn pudiera funcionar eficazmente tras su ampliaciôn. En ese mismo 
ano se suscribe en Atenas, el Tratado de Adhesiôn a la UE de la 
Repüblica Checa, Estonia, Chipre, Letonia, Lituania, Hungria, Malta, 
Polonia, Eslovenia y Eslovaquia, el 1° de enero de 2007 entran a formar 
parte de la Uniôn Bulgaria y Rumania. Por lo demâs, este proceso 
integrador signe su curso, del que es ejemplo el establecimiento de una 
Constituciôn para Europa, que reemplazaria los tratados existentes en un 
texto ünico, la que ha sido adoptada en el Consejo Europeo de Bruselas
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del 17 y 18 de junio de 2004, y firmada en Roma el 29 de octubre de 
2004; su entrada en vigor depende de la ratificaciôn de los Estados 
miembros de la UE.
B) Modelo de integraciôn europeo
La integraciôn es propuesta por la economia neoclâsica, como 
alternativa mâs eficiente a la existencia de mercados aislados, para la 
asignaciôn de los factores de producciôn. Como rasgo individualizador 
del proceso europeo, respecto a otros procesos de integraciôn, estâ un 
marcado ideal politico comùn, que cuenta con un modelo de desarrollo 
que mezcla las fuerzas del mercado con el principio de solidaridad. Se 
ha sostenido que la integraciôn europea ha sido mâs bien un fenômeno 
politico-ideolôgico, que no contô con un câlculo cuidadoso de costes y 
benefîcios econômicospero  que, gracias a una visiôn politica amplia 
produjo efectos afortunados en el campo econômico'Dentro de las 
condiciones que favorecen este proceso estân, la complementariedad de 
las economias, proximidad geogrâfîca, compatibilidad de los valores 
socio-culturales y politico econômicos, existencia de grupos 
organizados favorables a la integraciôn, satisfacciôn del interés de la 
economia mundial y de las economias de los paises m i e m b r o s L a  UE 
se ha fortalecido estableciendo un Mercado ünico, con libre trânsito de 
bienes y servicios, capitales y mano de obra, progreso social e igualdad 
de condiciones de competencia hacia el i n t e r i o r ' moneda ünica, lo que
El modelo econômico de la UE puede ser definido como una economia social 
de mercado, basada en la libre competencia, descentralizada y abierta al exterior, 
concertada entre los Estados miembros. La Uniôn que, operando a trêves de precios 
estables, finanzas pùblicas y balanza de pagos saneadas, aspira a un crecimiento 
econômico equilibrado y sostenible, a un elevado novel de empleo, de protecciôn 
social y de cohesiôn econômica y social. D. Femândez Navarrete, “Modelo 
econômico de la Uniôn Europea: fundamentos y limitaciones”, ICE, n° 820, enero- 
febrero 2005, p. 14.
A. Winters, “Experiencias y lecciones de la integraciôn europea”, 
Integraciôn econômica enperspectiva, Bogotâ, 1996, p. 35.
H. Guillén Romo, “De la integraciôn cepalina a la neoliberal en America 
Latina”, Comercio exterior, México, vol. 51, mayo 2001, p. 360.
Vid. P. A. de Miguel Asensio, “Integraciôn europea y Derecho internacional 
privado”, Revista de Derecho comunitario europeo, n° 2, 1997, pp. 413-446.
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esta logrando a través de una estmctura econômica caracterizada por ser 
una regiôn libre por dentro, altamente protegida por fuera, con una 
fortaleza arancelaria y para-arancelaria, formandose un bloque 
comercial, regionalismo que para algunos no es mas que un 
proteccionismo llevado a niveles globales
No es de extranar que el Derecho de integraciôn sea de corte 
europeo, fundado en el método funcional, en la integraciôn graduai, 
decantandose a su vez por el método de trabajo econômico 
(establecimiento de un Mercado comùn), en el que los Estados van 
cediendo y compartiendo su soberania'^''. Derecho que se inscribe a su 
vez en el Derecho econômico, como la rama que contiene las formulas 
juridicas comunitarias, con autonomia cientifica y regida por el Derecho 
internacional'^', claro esta, desde la perspectiva europea, la integraciôn, 
va mâs allâ de la cooperaciôn que se da entre las organizaciones 
intemacionales clâsicas, pues se establece una organizaciôn 
supranacional de ùltima generaciôn, a la que sus Miembros han cedido 
competencias soberanas'^^. La economia internacional considéra a la 
integraciôn como la creaciôn de un conjunto de patrones de interacciôn 
socioeconômicos entre entidades autônomas que, de acuerdo con el 
grado e intensidad, tiene alcances y produce efectos diferentes, se 
avanza, desde un ârea de libre comercio, liberalizaciôn comercial, uniôn 
aduanera'Mercado comùn 'uniôn  econômica, hacia una integraciôn
J. C. Femândez Rozas, Sistema del comercio internacional..., op. cit., p.59.
J. A. Sotillo Lorenzo, “La politica exterior espanola y la primera Cumbre 
Union Europea-América Latina y el Caribe”, Iberoamérica ante los procesos de 
integraciôn. XVIIjomadas, 1999, Madrid, 2000, p. 104.
L. Diaz Muller, El Derecho econômico y  la integraciôn de América Latina, 
Bogotâ, 1998, p. 33.
A. Mangas Martin, “Uniôn Europea y MERCOSUR: perspectivas juridico- 
institucional y politica”, Anuario Argentine de Derecho internacional, 1996-1997,
p. 80.
Los miembros del GATT (1947), podian cuestionar la conformidad con el 
mismo de la uniôn aduanera creada al interior de la CEE, sin embargo, los paises 
intégrantes de ésta ùltima, amenazaron con abandonarlo si se declaraba que la 
formaciôn de la uniôn aduanera violaba las normas del primero, por lo que los 
restantes miembros prefirieron abstenerse de hacer un estudio profundo, pasando por 
alto tal formaciôn. B. Lal Das, op. cit., p. 35.
El Mercado comùn debe ser un mercado juridicamente unificado, que facilite 
el ejercicio del comercio y éliminé conflictos relevantes de leyes, lo que disminuye
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economica total, la que se va consolidando en el modelo europeo, 
dandose paso de un estadio a otro con fundamento en una creciente 
cesion de competencias por parte de los Estados miembros a favor de las 
instituciones régionales que ban creado'^^. A la union economica, para 
cuya consolidacion es precise eliminar progresivamente las practicas 
discriminatorias, le sigue la union monetaria (zona euro), en la que 
confluyen las politicas macroeconomicas, politica monetaria comun, 
convertibilidad entre las monedas de los miembros, libertad total de los 
movimientos de capital, irrevocabilidad de los tipos de cambio. 
Teniendo presente lo cual, por ejemplo, en la UE se observa un Mercado 
ùnico en el que se ha facultado la movilizaciôn de trabaj adores y de 
capitales entre los paises miembros, unificâadose ademâs todos los 
mercados y la competencia, para las empresas, el sector publico y 
privado, los consumidores. En el modelo europeo la integraciôn se 
observa como una modalidad de articulaciôn de Estados cuya acciôn 
conjunta se dirige a lograr el desarrollo econômico y social, objetivo que 
al ser de dilatada y conflictiva ejecuciôn, se ha dotado de una 
organizaciôn que articule funcionalmente la economia de sus Miembros 
y una institucionalizaciôn que estabilice y analice su proceso.
Hacia la mayor integraciôn, destaca la normalizaciôn en diversas 
materias, como es el caso de la propiedad intelectual, a través de la 
armonizaciôn o de la creaciôn de derechos supranacionales, fruto de las 
instituciones comunitarias, con la que se van disminuyendo las 
diferencias entre principios y realidades, como ha ocurrido en el àmbito 
de la propiedad intelectual, en cuya evoluciôn y concreciôn el TJCE ha 
tenido un papel déterminante^ sobre todo en lo que a las cuestiones
los costes en las transacciones, de ahi que el Mercado comùn europeo, se esfuerce 
por eliminar los conflictos de tal indole en su entomo. J. C. Fernandez Rozas, lus 
Mercatorum..., op. cit., p. 362.
B. Vela Orbegozo, “La integraciôn regional como un factor de desarrollo 
nacional”, OPERA, Universidad Extemado de Colombia, Bogota, octubre 2003, p. 
290.
El desarrollo juridico que lleva a cabo el TJCE, con la ayuda del TPICE, 
busca la aplicaciôn uniforme de ese Derecho comunitario, él que también es 
defensor supremo de la legalidad comunitaria, cuyas sentencias, en varios 
momentos, han incidido en los âmbitos constitucional y econômico, mas aùn cuando 
el sistema comunitario actual se critica por sus excesos y por la necesidad de 
precision y de disminuciôn de zonas grises. F. Diez Moreno, op. cit., p. 416. El
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prejudiciales^^^ se refiere. En terreno de las cuestiones prejudiciales el 
TJCE ha precisado, por ejemplo, el concepto de mercancias en el 
sentido del art. 9 del Tratado CEE (actualmente art. 23 TCE), que 
constituye el primer articulo de la Tercera Parte, Titulo I “Libre 
circulacion de mercancias”, concretandolas como los productos (STJCE 
de 21 de octubre de 1999, as. C-97/98) que pueden valorarse en dinero y 
que, como tales, pueden ser objeto de transacciones comerciales, pero 
no todo lo que puede valorarse en dinero y, como tal, ser objeto de 
transacciones comerciales, esta comprendido necesariamente en el 
ambito de aplicaciôn de dichas disposiciones del Tratado (STJCE de 10 
de diciembre de 1968, Comisiôn/Italia, as. 7/68), especialmente como se 
desprende de la propia defîniciôn dada por el TJCE, no se niega la 
calificaciôn de “productos” a bienes como los de caracter artistico, por 
lo que se les aplicarian las disposiciones del Tratado relativas a la Uniôn 
aduanera. No obstante, aunque los derechos de propiedad intelectual 
puedan afectar al comercio intracomunitario de mercancias, éstos en si 
mismos no constituyen mercancias; derechos de propiedad intelectual
TJCE entiende la mision de salvaguardia de ese ordenamiento de un modo dinâmico 
yen constante evoluciôn. M. Herdegen, op. cit., p. 133.
Interesa especialmente la competencia del TJCE en materia de cuestiones 
prejudiciales (234 TCE), especificas del Derecho comunitario, en las que este 
Tribunal se pronuncia sobre la interpretaciôn y validez de los actos adoptados por las 
Instituciones comunitarias, con independencia de que sean directamente aplicables o 
no. Las de interpretaciôn, surgen cuando se presentan dudas sobre la norma 
comunitaria objeto de interpretaciôn, pero no acerca de su validez, permaneciendo 
todas las posibilidades de aplicaciôn de la misma, producen efectos erga omnes, con 
ellas se busca una interpretaciôn uniforme del Derecho comunitario, labor que 
desarrolla en cooperaciôn con los Jueces nacionales. Las de validez, afectan la 
legalidad del Derecho comunitario, de donde résulta que si la cuestiôn se decide 
negativamente, se cierra toda posibilidad de aplicaciôn posterior, las que declaran la 
invalidez producen efectos erga omnes, del que carecen las que deciden a favor de la 
validez. Para responder a las cuestiones prejudiciales el TJCE se vale de diferentes 
métodos de interpretaciôn, entre ellos, el sistemâtico y el teleolôgico, lo que es 
coherente con el Convenio de Viena sobre el Derecho de los Tratados (art. 31), 
ademâs, es consecuente con la realidad plurilingüe, lo que aconseja minimizar o 
relativizar la interpretaciôn histôrica, incluso la sistemâtica, primando la teleolôgica, 
asi, la interpretaciôn la realiza en atenciôn al sentido ordinario atribuible a los 
términos de la norma, en este caso comunitaria, en su contexte y a la luz de su 
objetivo y de su fin, prevaleciendo sobre su interpretaciôn literal. S. Sânchez 
Lorenzo, Derecho privado europeo, Granada, 2002, pp. 102-109.
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que pueden afectar a tanto los intercambios de bienes, como de 
servicios^^  ^ (STJCE de 20 de octubre de 1993, Phil Collins y otros, ass. 
C-92/92 y C-326/92).
C) Acervo comunitario
Lo que se conoce como Derecho comunitario, para algunos, no 
puede clasificarse adecuadamente atendiendo a las categorias générales 
del Derecho intemacional pùblico. En este contexto, el TJCE tiene un 
impacto decisivo en el desarrollo de la UE^ ^^ , y mas concretamente en la 
evoluciôn y consolidaciôn de este Derecho comunitario, por ejemplo, 
con su doctrina sobre el efecto directo de las disposiciones del Tratado, 
sobre la primacia del Derecho comunitario, la aplicaciôn directa, la 
responsabilidad de los Estados y los principios générales del derecho.
Por ejemplo, en la sent, de 18 de marzo de 1980 as. 62/79 (Coditel/Ciné 
Vog), el TJCE déclaré que las peliculas cinematogrâficas pertenecen a la categoria 
de obras literarias y artisticas que se ponen a disposiciôn del pùblico por medio de 
proyecciones que pueden repetirse indefinidamente, consecuentemente se trata de 
servicios. En la sent, de 4 de mayo de 1993, as. C-17/92 (Fedicine), en la que se 
controvertia una normativa espanola que llevaba a privilegiar la distribuciôn de 
peliculas espanolas en detrimento de las de otros Estados miembros, el TJCE 
recordando la sent, del as. Coditel/Ciné Vog, indicé que la explotaciôn de peliculas 
en salas o en television es una actividad comprendida en la libre prestaciôn de 
servicios, llegando a la conclusion que la medida espanola era contraria a las 
disposiciones relativas a la libre circulacion de servicios. Sin embargo, en la sent, 
del 11 de julio de 1985 ass. 60 y 61/84 (Cinérthéque) se analizô la compatibilidad de 
las limitaciones que imponia la norma francesa a la explotaciôn de las obras 
cinematogrâficas en forma de soporte material y especialmente en videocasetes, 
limitaciones que no existian en su explotaciôn en forma de proyecciôn de peliculas 
en salas. Esta vez la cuestiôn afectaba a la comercializaciôn de videos en si y por 
tanto a la libre circulaciôn de mercancias. Para el TJCE la obra cinematogrâfïca 
pertenece a la categoria de obras artisticas que pueden comunicarse al pùblico, bien 
directamente en el caso de proyecciôn en sala o en la televisiôn, o bien, 
indirectamente en forma de soportes materiales como videocasetes, en el segundo 
caso la comunicaciôn al pùblico se confunde con la puesta en circulaciôn del soporte 
material. N. Stoffel Vallotton, La prohibiciôn de restricciones a la libre circulaciôn 
de mercancias..., op. cit., pp. 133 y ss.
No es de extranar, que algunos estudios atribuyen el éxito de la UE, ademâs 
de la profundizaciôn en la integraciôn econômica, a labor de sus Instituciones y, en 
especial, a su Tribunal. M. Volkansek, “Court and Regional Integration”, Regional 
and Global Regulation o f International Trade, Oxford, 2002, pp. 165 y ss.
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compensado incluso en fases complicadas, la “inmovilidad” de las 
instituciones juridicas^^ .^ El Derecho comunitario es de caracter 
autonomo, uniforme para todos sus Miembros, distinto del Derecho 
nacional, a la vez que superior a este y sus disposiciones son, en gran 
parte, directamente aplicables en todos los Estados miembros,
disposiciones que en ocasiones crean derechos individuates en favor de
los nacionales de los paises comunitarios, que los Jueces nacionales 
tienen la obligacion de garantizar. Asi, el Derecho comunitario vincula 
tanto a los Estados miembros, como a los particulares, que se 
materializa en este ultimo caso, cuando crea para los mismos
directamente derechos y deberes. En el ordenamiento comunitario 
prevalece la concepcion monista, como se desprende de los arts. 234 y 
249 del TCE (art. III.369 y art. 1.33 de la Constitucion), lo que supone 
que esta integrado de pleno derecho en el ordenamiento intemo de los 
Estados miembros, que sus normas hacen parte de la jerarquia de fuentes 
de Derecho nacional, que los Jueces nacionales estan obligados a 
conocerlo y aplicarlo, y de ser el caso, plantear la cuestiôn prejudicial 
El efecto directo basicamente implica, que los particulares pueden alegar 
el Derecho comunitario trente a las autoridades y tribunales nacionales, 
al igual que éstos estân sujetos de forma directa a determinados deberes, 
efecto que se diferencia de la aplicaciôn directa, pues mientras el 
primero alude a la relaciôn entre sujetos titulares de derechos y 
obligaciones con el ordenamiento juridico comunitario que se le
reconoce o impone previa su incorporaciôn al derecho intemo de los 
Estados miembros, el segundo, se refiere a la relaciôn entre 
oïdenamientos, siendo una consecuencia del efecto directo. Ahora bien, 
en el ordenamiento comunitario coexisten tanto normas de efecto directo 
como aquellas que no lo son, las primeras serian aquellas que sean:
M. Herdegen, op. cit., p. 133.
La interpretaciôn armonizada se pone de relieve en diversa reglas de Derecho 
canunitario, taies como la de interpretaciôn conforme y la de autonomia en la 
inierpretaciôn de dicho Derecho, que no debe ser influido por normas nacionales, 
reglas que se pretenden garantizar con las interpretaciones prejudiciales. M. Lobato 
Gircia-Mijân, “Los derechos nacionales y el Derecho comunitario europeo de 
propiedad industrial ante el Acuerdo ADPIC (competencia legislativa vs. principio 
de libre circulaciôn de mercancias”. La Organizaciôn Mundial del Comercio y  el 
Regionalismo Europeo, Madrid, 2001, p. 212.
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Claras y précisas; complétas y juridicamente perfectas; incondicionales, 
o sea, no sujetas a término o réserva,
Valga mencionar que la primera sentencia del TJCE sobre la 
naturaleza juridica del Derecho comunitario, y derechos y obligaciones 
del individuo fue la de 5 de febrero de 1963 as. 26/62 (Van Gend & 
Loos), Tribunal que débuta sobre la aplicabilidad directa y primacia del 
Derecho comunitario con su sent, de 15 de julio de 1964 as. 6/64 
(Costa/ENEL). A estas sentencias, se le suman sentencias como la del 
as. 14/68 (Walt Wilhelm u.a.), como la de 9 de marzo de 1978 as. 
106/77 (Simmenthal), de 27 de abril de 1994 as. C-393/92 (Gemeente 
Almelo), en este ultimo, que a su vez se refiere a la primacia y validez 
uniforme del Derecho comunitario.
D) Prevalencia, subsidiariedad y proporcionalidad
El caracter prevalerte del Derecho comunitario trente al Derecho 
nacional que le sea contrario, es coherente con el hecho de que los 
Tratados comunitarios van mas alla de la simple generaciôn de deberes 
convencionales respecte a los Estados miembros, pues conforman la 
base para la transferencia de derechos soberanos a favor de las 
Comunidades Europeas; al igual que con la circunstancia de que si cada 
Estado pudiese oponer a las normas comunitarias su propia Constitucion 
o sus leyes, se produciria en el Mercado comùn una distorsion del marco 
juridico que lo régula, vg. habria masivas distorsiones de la libre 
competencia dentro de la Comunidad^^^.
En cuanto a la primacia del Derecho comunitario en relaciôn con el 
Derecho intemo de los Estados miembros, enffentô en su dia dos 
posturas, por una parte, la intemacionalista, para quien cada pais es el 
que atribuye al Derecho comunitario el rango que le corresponde, y de 
otra parte, la comunitaria, para quien es el propio Derecho comunitario 
quien indica su rango jerârquico dentro de los ordenamientos 
nacionales, fmalmente la jurisprudencia del TJCE (vg. As. Costa/Enel
182 M. Herdegen, op. cit., pp. 38, 39.
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del 15 de julio de 1964) déterminé que la primacia^ es una condiciôn 
existencial del derecho comunitario, surge de propia naturaleza 
especifîca original del mismo, se aplica en su integridad y trente a todas 
las normas nacionales, cualquiera que sea su rango y materia, se aplica 
no solo en las relaciones entre la UE y sus Miembros y en las relaciones 
jurisdiccionales, sino también es valida en los ordenamientos juridicos 
n a c i o n a l e s e l  Derecho comunitario debe ser aplicado por las 
autoridades o tribunales nacionales sin restricciôn alguna.
Ahora bien, en cuanto a Tratados circunscritos entre la Comunidad 
Europea y otros Estados europeos, generalmente, no se discute su 
eticacia directa, por estar estructurados principalmente bajo el modelo 
de derecho de corte europeo, lo que disminuye, prâcticamente anula, la 
posibilidad de confhcto de dichos Tratados con el Derecho comunitario. 
Por el contrario, ello si ocurre con los Acuerdos OMC, mas aùn, cuando 
otorgarles eticacia directa puede afectar el equilibrio de competencias 
entre las Instituciones comunitarias con capacidad legislativa y el TJCE, 
el que sin embargo, parece ser mas benévolo cuando tal equilibrio no se 
ve afectado. Es de observar que especialmente la relaciôn entre el 
Derecho comunitario, los Acuerdos OMC y el Derecho de cada uno de 
los Estados miembros, es bastante compleja, por el momento indicar que 
en sede del Derecho intemacional general la primacia es una cuestiôn de 
lôgica, pues éste cumple su tunciôn estabilizadora del orden global tan 
sôlo si prima sobre reglas particulares y locales, tesis de la primacia 
consolidada no sôlo en el Derecho de los tratados (pacta sunt servanda, 
art. 26 de la Convenciôn de Viena) sino en las reglas sobre 
responsabilidad intemacional de los Estados, lo que valdria para los 
compromisos OMC. Sin embargo, a diferencia del Derecho 
intemacional general, la relaciôn del Derecho de la OMC con el 
Derecho intemo de los Estados miembros se define de forma mas 
especifîca, mas aùn cuando la adopciôn de medidas de represalias por un 
miembro o miembros afectados queda excluida juridicamente y esta
Primacia del Derecho comunitario que viene a consagrar formalmente la 
Constitucion Europea (art. 1.6).
184 F. Diez Moreno, op. cit., pp. 263, 264.
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sujeta a la soluciôn paciflca de la controversia por el sistema 
multilateral^
De otra parte, principios como el de subsidiariedad y 
proporcionalidad, deben régir los instrumentos juridicos de los que se 
valen las Instituciones comunitarias, para materializar sus competencias 
normativas. El primero, por ejemplo, se refleja en el art. 95 TCE en la 
medida en que no se concede competencia exclusiva a la Comunidad 
para regular las actividades econômicas en el mercado interior, sino 
ùnicamente para mejorar las condiciones de establecimiento y 
funcionamiento de éste, mediante la eliminaciôn de obstâculos a la libre 
circulaciôn de mercancias y a la libre prestaciôn de servicios o la 
supresiôn de distorsiones de la competencia. El control de este principio 
lo lleva a cabo el TJCE de forma a posteriori, su cumplimiento se 
plasma en el requisite de motivaciôn de los actos comunitarios, siendo 
necesaria una base juridica para evitar la apariciôn de futures obstâculos 
a los intercambios comerciales derivados de la evoluciôn heterogénea de 
las legislaciones nacionales, siempre que la apariciôn de taies obstâculos 
sea probable y que la medida de que se trate tenga por objeto su 
prevenciôn (vg. STJCE de 13 de julio de 1995, Espafia/Consejo, C- 
350/92), mâs aùn, en el marco del sistema de competencias de la 
Comunidad, la elecciôn de la base juridica de un acto debe 
fundamentarse en elementos objetivos susceptibles de control 
jurisdiccional, dentro de los que fîguran en especial, la fmalidad y el 
contenido del acto (vg. STJCE de 4 de abril de 2000, Comisiôn/Consejo 
C-269/97). En caso de que un acto comunitario persiga un doble 
objetivo 0 un componente doble, dicho acto debe fundarse en una sola 
base juridica, a saber, la que exige el objetivo o componente principal o 
prépondérante (vg. STJCE de 23 de febrero de 1999, 
Parlamento/Consejo C-42/97). Con carâcter excepcional, si el acto 
persigue al mismo tiempo varios objetivos, vinculados 
indisociablemente, sin que uno de ellos sea secundario e indirecte en
T. Cottier y D. Pluess, op. cit., pp. 85 y ss.
Al margen del mayor o menor grado de integraciôn juridica, de unificaciôn 
del Derecho privado, en el âmbito comunitario adquiere inicialmente una dimensiôn 
negativa: los Derechos privados nacionales no pueden introducir obstâculos o 
impedimentos a las libertades de circulaciôn. S. Sânchez Lorenzo, op. cit., p. 18.
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relaciôn con el otro, tal acto podrâ fundarse en las distintas bases 
juridicas correspondientes^^^.
El segundo, esto es el principio de proporcionalidad, busca un 
equilibrio entre los fines perseguidos y los medios para lograrlos, exige 
que los medios que aplica una disposiciôn comunitaria sean aptos para 
alcanzar el objetivo perseguido y no vayan mâs allâ de lo que es 
necesario para alcanzarlo (vg. STJCE de 18 de noviembre de 1987, 
Maizena 137/85), asi, sôlo el carâcter manifiestamente inadecuado de 
una medida adoptada en este âmbito, en relaciôn con el objetivo que 
tiene previsto conseguir la instituciôn compétente, puede afectar a la 
legalidad de tal medida (STJCE de 12 de noviembre de 1996, Reino 
Unido/Consejo, C-84/94). Por ejemplo, en materia intelectual, en 
determinadas circunstancias, la normativa comunitaria puede restringir 
derechos de propiedad intelectual con el propôsito de protéger intereses 
generates como, es el caso de la salud pùblica^^ ,^ como se entiende en la 
Directiva 2001/37/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de 
junio de 2001, relativa a la aproximaciôn de las disposiciones légales, 
reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de 
fabricaciôn, presentaciôn y venta de los productos del tabaco, la que 
establece medidas, que a pesar de restringir la colocaciôn y uso de las 
marcas en taies productos, responden efectivamente a un objetivo de 
interés general perseguido por la Comunidad y no constituyen, con 
respecto al fin deseado, una intervenciôn desmesurada e intolerable que 
menoscabe la propia esencia del derecho de marca, por lo que son 
conformes con los principios de subsidiariedad y proporcionalidad 
(STJCE de 10 de diciembre de 2002 as. C-491/01^^^), mâs aùn, cuando 
el derecho de propiedad no constituye una prerrogativa absoluta, sino
187 Dictamen 2/00, de 6 de diciembre de 2001, Rec. p. 1-9713, aptdo. 23.
Vid. C. Otero Garcia-Castrillôn, “An Approach to the WTO Ministerial 
Declaration on TRIPS and Public Health”, Journal of International Economic Law, 
vol. 5,2002, pp. 212-219.
En el procedimiento principal que origino el planteamiento de dichas 
cuestiones prejudiciales, cabe resaltar la intervenciôn de Japôn, especifïcamente de 
Japan Tobacco, el que presentô observaciones escritas ante el TJCE respecto a la 
normativa comunitaria discutida.
109
que debe tomarse en consideraciôn en relaciôn con su funciôn en la 
sociedad’^ .^
i. En la inserciôn de América Latina en la economia global
A) Panorama integrador
En la época de la independencia, Bolivar y San Martin visionaban 
una América unida en el Tratado de Uniôn, Liga y Confederaciôn 
Perpétua de Panama, ùnicamente ratifîcado por la en ese entonces Gran 
Colombia^ Es mucho después en informes de la Comisiôn Econômica 
para América Latina y el Caribe (CEPAL), desde 1946, cuando se 
sugeria la necesidad de integraciôn para vencer los obstâculos de 
mercados relativamente estrechos^^ ,^ como elemento fundamental para
Las indicaciones y advertencias impuestas por la normativa comunitaria en la 
materia, en ciertas caras de las unidades de envasado de los productos del tabaco, se 
hacen en una proporciôn que deja espacio suficiente a los fabricantes de estos 
productos para colocar otros elementos, en particular, los relativos a las marcas, en 
tal sentido el legislador comunitario no se extralimitô en el ejercicio de la facultad 
de apreciaciôn que le correspondia. Igualmente, de acuerdo con la normativa 
comunitaria los fabricantes de productos del tabaco pueden continuar, pese a la 
supresiôn de los mencionados elementos descriptivos del embalaje, individualizando 
sus productos mediante otros signos distintivos.
Cf. Ministerio de Comercio Exterior (Colombia), Acuerdos comerciales 
Intemacionales, Proexport, 1996, p. 3.
Desde 1850 hasta 1930, si bien hay algunos paises como Argentina, Brasil, 
Chile y México en los que la irrupciôn del modelo primario exportador fue aùn 
anterior, los paises de Latinoamérica vivieron un fuerte proceso de modemizaciôn 
de sus economias y de sus sociedades, de construcciôn de sus Estados nacionales, 
junto al nacimiento del merçado intemo y de la actividad productiva industrial. La 
variable clave que explica este proceso de crecimiento y de desarrollo fue la 
exportaciôn de productos primarios. Entre la década de los treinta y la crisis de la 
deuda extema a principios de los ochenta, las economias latinoamericanas, 
especialmente las de Argentina, Brasil, México, Chile y Colombia, pasaron por un 
profundo proceso de industrializaciôn. Este desarrollo de las industrias locales 
ocurriô bajo una serie de puntos comunes de comportamiento, tanto de los agentes 
como de los propios sistemas politico-econômicos, configurando un modelo de 
crecimiento conocido como industrializaciôn por sustituciôn de importaciones. 
Ademâs de elevar el grado de intervenciôn del Estado en la economia, la aplicaciôn 
prâctica del modelo de desarrollo basado en la sustituciôn de importaciones en 
América Latina generô una tendencia persistente al desequilibrio extemo, a la
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acelerar la tasa de crecimiento En las décadas venideras (50s-70s) la 
desconfianza por el sector privado afecto la doctrina sobre desarrollo, 
interesando la bùsqueda de un Estado de bienestar, en el que el Estado 
interventor adquiria protagonismo, al igual que la llamada estrategia de 
“crecimiento equilibrado”, que suponia planificacion gubemamental, 
seleccion de vinculos sectoriales, autosuficiencia, esta ultima justificada 
en la vulnerabilidad extema causada por la dependencia intemacional 
En este entomo, hace su incursion la iniciativa de la Asociacion 
Latinoamericana del Libre Comercio (ALALC) creada mediante el 
Tratado de Montevideo inicialmente suscrito por Argentina, Brasil, 
Chile, Mexico, Paraguay, Peru y Umguay (entré en vigor en 1960), que 
propiciaba la bùsqueda de la integraciôn regional, con fundamento en 
los lineamientos originados después de la segunda guerra mundial en 
Europa occidental, establecia la eliminaciôn de barreras arancelarias y 
no arancelarias en un plazo de 12 anos, hacia una integraciôn paulatina, 
expectativas de liberaciôn que quedaron en el papel, dada la presencia 
de factores que hicieron ffacasar la integraciôn en la regiôn, taies como, 
existencia de sistemas politicos autoritarios, inestables, desigualdades, 
asi como causas estmcturales, al haberse concebido la integraciôn como 
un simple medio para dinamizar el proceso de industrializaciôn por 
sustituciôn de importaciones.
En la subregiôn centroamericana, se formé de un lado, el Mercado 
Comùn Centro Americano (MCCA), que entro en vigor en 1961 y 
constituye un Tratado de uniôn aduanera entre Costa Rica, Honduras, 
Guatemala, El Salvador y Nicaragua y de otro, el Caribean Community 
(CARICOM), establecido en 1973, agmpa a las Antillas y en general las 
islas del Caribe en un gran Mercado comùn, a excepciôn de Cuba y 
Repùblica Dominicana. En la subregiôn andina nace en 1969, el Pacto 
Andino y que hoy se conoce como la CAN. Estas experiencias de
acumulaciôn de deuda extema, a la concentraciôn de la pobreza y a Alertes presiones 
inflacionistas. Cuestiones todas ellas que propiciaron el agotamiento del propio 
modelo y la apertura de un nuevo escenario de crisis econômica e inestabilidad 
politica. S. M. Ruesga y J. Da Silva Bichara, Modelas de desarrollo econômico en 
América Latina: Desequilibrio externo y  concentraciôn de riqueza, Madrid, 2005, 
pp. 25 y ss.
M. Magarinos, Diàlogos con Raûl Prebisch, Mexico, 1991, pp. 147 y ss.
B. Vela Orbegozo, op. cit., p. 297.
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integraciôn econômica de los anos sesenta y setenta, se gestaron en el 
que puede llamarse viejo regionalismo, con una estrategia de 
industrializaciôn basada en la sustituciôn de importaciones, tomandose 
como una forma de fortalecer el proceso de industrializaciôn, puesto que 
el tamano de los mercados nacionales se constituia en un fuerte 
obstaculo.
Teniendo présente lo cual y como se observa en los siguientes 
apartados, las estructuras de integraciôn comercial en el continente 
americano se han desarrollado con fundamento en tendencias paralelas 
de comercio: intemacionalizaciôn, regionalismo y hemisferismo, las que 
han estado fundamentalmente basadas en la industrializaciôn, a través de 
la sustituciôn de importaciones*^^ principalmente influidas por la 
CEP AL.
B) Regionalismo abierto
En 1980 mediante el nuevo Tratado de Montevideo la Asociaciôn 
Latinoamericana de Integraciôn (ALADI), que sustituyô a la ALALC 
buscô crear una zona de preferencias armicelarias, y propiciar el 
establecimiento de acuerdos sectoriales, bilatérales y subregionales, 
dotada de personalidad juridica intemacional, carâcter regional, fines 
econômicos y duraciôn indefinida, procuraba flexibilizar el 
multilateralismo y aumentar la cooperaciôn entre las partes, en el que se 
gesta el MERCOSUR, proceso de integraciôn entre Argentina, Brasil, 
Paraguay y Umguay. En esa misma década* se expérimenta un cambio
Se trata de alcanzar un crecimiento equilibrado donde la producciôn nacional 
satisfaga progresivamente la demanda interna sustituyendo las importaciones 
actuales. D. Khoudour-Casteras, “^Una moneda ünica para América Latina?”, 
Pretextos Universidad Extemado de Colombia, Bogota, n° 11, 1999, p. 144.
El inicio de los anos 80 marco un punto de inflexion en la estrategia de 
desarrollo de los paises latinoamericanos. Se asistiô a profundas transformaciones 
econômicas, politicas, en la casi totalidad de taies paises, iniciândose un proceso de 
transiciôn democrâtica y de apertura econômica. La estrategia de desarrollo basada 
en la sustituciôn de importaciones fmanciada casi exclusivamente con recursos 
extemos y con déficit pùblico entré en colapso, obligando a la bùsqueda de 
altemativas de politica de desarrollo. A partir de la segunda mitad de los anos 
ochenta dichos paises emprendieron un conjunto de medidas de politicas 
econômicas transformando el modelo de desarrollo a seguir. Con inspiraciôn teôrica
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en la estrategia de desarrollo, pasândose de una dirigida al interior, a una 
hacia el exterior, y a principios de los 90, se planted la integraciôn 
regional como un mecanismo de progresiôn con fundamento en las 
exportaciones, el modelo era la “regionalizaciôn impulsada por el 
mercado”* l o s  paises de América Latina y el Caribe, abren sus 
economias, liberalizaciôn unilateral y multilateral, para responder al 
fenômeno globalizador, luchan por posicionar sus economias, y 
acoplarlas en la economia mundial*^ ,^ lo que de acuerdo con la CEP AL, 
se considéra como un nuevo regionalismo, un regionalismo abierto* 
Regionalismo abierto que como proceso surge al conciliar la 
interdependencia nacida de acuerdos de carâcter preferencial y aquella 
impulsada bâsicamente, por las sefiales del mercado résultante de la 
liberalizaciôn comercial en general, el cual busca que las politicas 
explicitas de integraciôn sean compatibles con las politicas tendientes a 
elevar la competitividad intemacional y que las complementen^^^. Asi, 
por ejemplo para un pais pequeno, la expansiôn comercial aumentaba 
las perspectivas de crecimiento, lo que favorecia la integraciôn (abierta), 
disminuyéndose las barreras a la circulaciôn de bienes y servicios, 
estimulândose el crecimiento del comercio entre sus Miembros^^*, la 
integraciôn era el medio idôneo para aminorar las tensiones y los 
desequilibrios propios del desarrollo hacia adentro^ **^ . Bajo el esquema
neoclâsica, estas reformas tenian el objetivo central de desarrollar una economia de 
mercado en la region mediante la apertura econômica y financiera, la desregulaciôn, 
la reducciôn del papel del Estado y la privatizaciôn. S. M. Ruesga y J. Da Silva 
Bichara, op. cit., pp. 55 y ss.
Cf. BID e INTAL, “El proceso de integraciôn en América Latina y el Caribe 
en 1993”, BID/INTAL, Buenos Aires, n° 424, 1994, pp. 12 y ss.
La apertura unilateral de América Latina y la bùsqueda de una mayor 
inserciôn en la economia mundial, ha alterado uno de los principios flindamentales 
de la integraciôn, iguahnente busca una mayor integraciôn con la economia mundial, 
dentro del llamado regionalismo abierto. M. J. Cardenas, “Implicaciones del 
regionalismo abierto en el ordenamiento juridico del Acuerdo de Cartagena”, 
Revista del Colegio Mayor de Nuestra Senora del Rosario, Bogota, vol. 87, octubre 
1994, p. 6.
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H. Guillén Romo, op. cit., pp. 365-366.
M. J. Cardenas, “Implicaciones del regionalismo abierto...”, op. cit, p. 6.
201 C. Ferrari, op. cit., p. 30.
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O. Rodriguez, La teoria del subdesarrollo de la CEPAL, México, 1980, p.
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del regionalismo abierto, en America Latina, se formalizaron varios 
acuerdos de libre comercio algunos de los cuales incluyen 
normalizaciôn intelectual), los que paradôjicamente difuminaron el 
efecto liberalizador, dadas las complicaciones surgidas como 
consecuencia de la colisiôn en su cobertura y especifîcidades, acuerdos 
cuya abundancia, advierte la necesidad de darles concordancia 
econômica, desde el âmbito juridico, mâs aùn cuando es necesario un 
marco legal con normas claras que den certidumbre y transparencia al 
comercio intemacional.
C) Nuevos adeptos
Especialmente la UE y sus Estados miembros, sobre todo a partir de 
la adhesiôn de Espana y Portugal en 1986, han estimulado procesos de 
integraciôn econômica subregional tales como MERCOSUR, CAN^ **^ , a 
su vez, los paises latinoamericanos, han desarrollado (desde 1958) 
relaciones de cooperaciôn con la UE, que en el âmbito comercial, para 
algunos, se materializan en simples declaraciones de buenas intenciones, 
dadas las severas restricciones a paises ajenos a la regiôn europea, 
aunque también ven en los “acuerdos de cooperaciôn” expectativas 
positivas, pero limitadas^^. Mâs recientemente quien ha iniciado una 
ofensiva econômica y comercial hacia América Latina y el Caribe, es 
EE DU, creciente y cada vez mâs évidente, con miras a la 
materializaciôn de acuerdos que engloben, de manera multilateral - 
dentro de los que destaca el TLCAN y el proceso que pretende crear el 
ALCA-^ *^  ^ o cuando menos bilateral, a los paises del continente del que 
es parte, para fortalecer su poder econômico y comercial en el âmbito 
mundial, en lo que influyô la desapariciôn del bloque soviético que 
propiciô una competencia acentuada entre los centros de poder, en los
A. Remiro Brotôns, op. cit., p. 34.
R. Junguito Bonnet, “Relaciones entre la Comunidad Econômica Europea y 
el Grupo Andino”, Integraciôn Latinoamericana, Buenos Aires, n“ 161-162, 
octubre-noviembre 1990, p. 34.
La iniciativa del ALCA se inserta en la lôgica mundial de profundizaciôn de 
los bloques comerciales, constituye el instrumente del continente para enfrentar el 
esquema globalizado. J. P. Parra Rojas, “El ALCA: ^Ilusiôn o realidad?”, OPERA, 
Universidad Extemado de Colombia, Bogota, octubre 2003, p 311.
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que confluye con sus grandes competidores, la UE y Japon. EE UU trata 
de reciclar el viejo monroismo que simboliza su permanente designio de 
hegemonia en el hemisferio^^^, estableciendo mecanismos que le 
permitirian concretar su influencia en el continente, combinando por 
ejemplo, la tecnologia estadounidense, la mano de obra barata y los 
recursos naturales, hemisferismo, contrario al bolivarianismo que es 
manifestado por ejemplo en la CAN, que predica un orden 
latinoamericano policéntrico, multilateral e integrador.
Las negociaciones de los paises latinoamericanos y del Caribe con 
EE UU se estân desarrollando de forma acelerada, en contraste con 
procesos, como el europeo que han sido fruto de un proceso lento y 
escalonado. Aunque el tamano del mercado que pretende englobar el 
ALCA es similar al de la UE, no son procesos parecidos, mâs aùn 
cuando el PIB de ambas regiones difiere en gran medida, teniendo 
présente el grado de industrializaciôn de esta ùltima. La iniciativa para 
las Americas, fue finalmente lanzada en 1990, bajo la presidencia de 
George Bush (padre), teniendo como antécédentes el programa del 
Secretario del Tesoro, Nicolâs Brady, el Plan Brady^^  ^ de 1989, para 
reducir la deuda extema latinoamericana, la iniciativa para la Cuenca del 
Caribe^ **^  de 1984, el “Consenso de Washington”^^ .^ La propuesta para 
las Americas séria bâsicamente una extensiôn a los paises de de la 
regiôn, del TLCAN. El proceso se basa en una estmctura institucional 
intergubemamental, desarrollada en las cumbres continentales de los 
Jefes de Estado y de Gobiemo, las decisiones fruto de las negociaciones 
deben tomarse por consenso, siguiendo el principio de transparencia. 
Por ejemplo, en la Cumbre de Miami se suscribe un pacto para el
206 A. Remiro Brotôns, op. cit., p. 32.
El Plan Brady era una estrategia que sustituyô el fracasado Plan Baker, con el 
que se pretendia reducir la deuda extema latinoamericana.
La iniciativa para la Cuenca del Caribe consiste en un conjunto de medidas 
econômicas, destinadas a reforzar la estabilidad politica de los paises de la regiôn 
que trataban de consolidar sus democracias y alejarse de las situaciones de guerra 
interior.
El Consenso de Washington recapitulaba las propuestas de corte neoliberal 
de organismes intemacionales con sede en Washington (FMI y Banco Mundial), de 
la Casa Blanca, de los ministres de economia del G-7 y de los Présidentes de los 
veinte mayores bancos privados intemacionales.
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desarrollo y prosperidad de las Americas, contenido en la Declaracion 
de Principios de Miami, igualmente se reconocio que el libre comercio y 
una mayor integraciôn econômica son factores clave para elevar el nivel 
de vida, mejorar las condiciones de trabajo y protéger el medio 
ambiente, se anunciô el respaldo a la plena e inmediata instrumentaciôn 
de la OMC y de los acuerdos comerciales bilatérales y subregionales, 
compatibles con aquélla, asi como el esfuerzo por lograr acuerdos 
equilibrados e integrados en areas prioritarias de integraciôn dentro de 
las que se citô los derechos de propiedad intelectual^*^. Por su parte, en 
1996, en la reuniôn ministerial de comercio en Cartagena, se creô un 
grupo de trabaj o en derechos de propiedad intelectual, y en Québec 
(2001) se presentô el borrador del ALCA y en 2002, con la Reuniôn 
Ministerial de Quito, se dio respaldo al proceso, ratifîcândose la 
estmctura de las negociaciones. En las negociaciones de este proceso de 
liberalizaciôn comercial, el alcance de los derechos de propiedad 
intelectual, ha adquirido importancia como instrumento de acciôn 
comercial, como en su dia la tuvo en el TLCAN en el que se incluye un 
Capitule en esta materia, la que trata de forma mâs ampliada que la 
acordada en la OMC^* *.
Téngase présente a su vez, que a pesar de la existencia del proceso 
ALCA, EE UU aprovecha la dispersiôn de la Regiôn, por el predominio 
de las politicas de libre mercado y la pérdida de capacidad econômica, y 
adelanta los propôsitos queridos y que se van dilatando, y en ocasiones 
opta por acuerdos bilatérales, profundizando el debilitamiento de la 
capacidad negociadora de la zona, lo que fortalece la imposiciôn de sus 
politicas, acuerdos en los que también se incluye un apartado relative a 
los derechos de propiedad intelectual^* .^ Dentro de dichos acuerdos
Ministerio de Comercio Exterior (Colombia), op. cit., p. 5.
J. Briceno Ruiz, “El MERCOSUR, México y el Caribe frente al àrea de libre 
comercio de las Américas”, Comercio exterior, México, vol. 51, mayo 2001, p. 397.
La incorporaciôn de una serie de tratados en paquete genera una falta de 
certeza sobre el verdadero alcance de las obligaciones que se asumen en materia de 
propiedad intelectual en el marco de los acuerdos comerciales, en ellos suele 
instarse, mâs bien se impone, la adhesiôn a una serie de Tratados sobre propiedad 
intelectual, lo que refuerza la tendencia a la armonizaciôn intemacional de los 
estândares de protecciôn. Ahora bien, los paises en desarrollo deberian dejar de lado 
el apresuramiento y comparar los costes y bénéficiés esperados de la suscripciôn de
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bilatérales destaca el TLC concluido entre EE UU y Peru, y entre el 
primero y Colombia^en los que se inserta un capitulo relativo a 
derechos de propiedad intelectual, en cuyo texto, aunque sea de forma 
incipiente se han reconocido ciertos intereses de estos paises andinos, 
por ejemplo, al excluirse las patentes de segundo uso, asi como las de 
métodos terapéuticos, reconocerse la biodiversidad^*"* y la importancia 
de los conocimientos tradicionales.
4 Comunidad Andina de Naciones
A) Generalidades
El 26 de mayo de 1969, se suscribe en el area andina, el Acuerdo de 
Cartagena (Pacto Andino), con la intencion de promover el desarrollo 
equilibrado y armônico de sus Miembros, a través de un programa de 
integraciôn econômica, que los posicionarâ en el mercado mundial, una 
vez superado un periodo de transiciôn (proyectado en diez anos) hacia la 
estructuraciôn de una uniôn aduanera, que coadyuvara, para competir 
can los paises mâs desarrollados de la regiôn. Los paises fundadores: 
Bolivia, Colombia, Peru, Ecuador, Chile, a los que se adhiere Venezuela 
en 1973, y del que se sustrae Chile en 1975, y mâs recientemente 
Venezuela. El proceso de integraciôn andina se impulsa con la adopciôn 
de un controvertido Régimen comùn de tratamiento de capitales 
eitranjeros y sobre marcas, patentes, licencias y regalias en 1970 
(Decisiôn 24 del Grupo Andino). Régimen que en atenciôn a las teorias 
econômicas del momento, reconocia la importancia para el desarrollo de 
la inversiôn extranjera directa, la que conjugaba con el interés de que 
filera el capital nacional el que se benefîciara del mercado ampliado^* .^ 
En atenciôn a las ideas econômicas de la época, se elaborô un modelo
nievos acuerdos que incorporen materias intelectuales. A. M. Pacôn, “Desarrollos 
recientes en propiedad intelectual. Los tratados de libre comercio con los paises en 
desarrollo”, ADI, t. XXV, 2004-2005, p. 262.
Vid. http://www.tlcperu-EE UU .gob.pe y http://www.tlc.gov.co
Vid. S. Droege y B. Soete, “Trade-Related Intellectual Property Rights, 
Narth-South Trade, and Biological Diversity”, Environmental and Resource 
Economics, Yo\. 19, junio 2001, pp. 149-163.
R. Junguito Bonnet, op. cit., p. 35.
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cerrado de integraciôn que permitiera ampliar a nivel subregional la 
sustituciôn de importaciones, basadas en mecanismos tanto de libre 
comercio, como de programaciôn de inversiones, valiéndose de la 
direcciôn de ôrganos de integraciôn. El Acuerdo de Cartagena se 
concibiô como un modelo cerrado en lo econômico y en lo juridico, 
garantizandose la plenitud de la vigencia de un orden juridico propio, 
buscandose a su vez que las relaciones con terceros fueran conjuntas^* .^ 
Para el efecto, apartândose del marco institucional de la ALALC y de 
los principios clâsicos del Derecho intemacional pùblico, como el de 
autolimitaciôn de los estados, se crearon instituciones fundadas en los 
principios del Derecho de integraciôn europea^basados  en la 
divisibilidad de la soberania. Hacia una mayor integraciôn, en 1999, el 
Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores apmeba, los 
Lineamientos de la Politica Exterior Comùn y dispone el 
establecimiento de las prioridades, y la Politica Comunitaria para la 
Integraciôn y el Desarrollo Fronterizo y dispone su instrumentaciôn.
En el contexto andino destacan como objetivos la bùsqueda del 
desarrollo equilibrado y armônico de sus Miembros, a través de la 
integraciôn econômica y social, utilizando como mecanismo la 
aproximaciôn de las legislaciones, especialmente econômicas^dentro 
de la que interesa la normativa en materia de propiedad intelectual, 
objetivos que se han visto menguados como consecuencia del 
regionalismo abierto, en el que confluyen un conjunto de acuerdos, que 
han creado en la Subregiôn la coexistencia de varios ôrdenes juridicos, 
inspirados en escuelas diferentes de Derecho intemacional y que 
implican un enffentamiento con los principios del Derecho pùblico 
intemo y del Derecho de integraciôn^* .^ A pesar de las posibilidades de 
una mayor integraciôn hacia adentro, los Paises miembros de la CAN, 
efectùan negociaciones con paises ajenos a la comunidad a la que
M. J. Cardenas, “Implicaciones del regionalismo abierto...”, op. cit., pp. 4, 5. 
Algunos procesos de integraciôn van mâs allâ de la idea clâsica de la libertad 
e igualdad entre los estados, de la reciprocidad y de la no discriminaciôn. B. Vela 
Orbegozo, op. cit., p. 305.
M. Pimienta Corbacho, “El régimen de propiedad industrial Colombia 
Venezuela”, Apertura econômica, Bogotâ, i f  60, p. 48.
M. J. Cârdenas, “Implicaciones del regionalismo abierto...”, op. cit., pp. 8,
10.
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pertenecen, de las que son ejemplo, en el ano 2000, la primera reunion 
de negociacion de un Acuerdo de Preferencias Arancelarias entre dichos 
Paises y el Triangulo Norte centroamericano (Guatemala, el Salvador y 
Honduras); suscripciôn de un Acuerdo, de alcance parcial, de 
complementaciôn econômica entre los gobiemos de Colombia, Ecuador, 
Peru y Venezuela, de una parte, y de otra, Argentina; se iniciaron 
también, negociaciones entre los Paises andinos y MERCOSUR, para 
establecer una zona de libre comercio entre ambos bloques. En ese 
mismo aho, se célébra la XII Cumbre del Consejo Presidencial Andino, 
de la que surge una Declaraciôn politica y el Acta de Lima.
B) Devenir del proceso
La integraciôn andina se ve obstaculizada por factores que hacen que 
en la prâctica se diluyan los beneficios comerciales y econômicos que 
persiguen sus Miembros, vg, en reuniones presidenciales de los mismo, 
como las de Lima de 23 de noviembre de 2001 y la de Santa Cruz de 30 
de enero de 2002, se percibiô un nuevo debilitamiento de la CAN, al 
existir intenciones de retirada, incumplimiento de los fallos del TJA, 
cierta falta de credibilidad en el sistema, medidas de salvaguardia de 
sectores sensibles y otras medidas proteccionistas. A pesar de lo cual, el 
proceso de integraciôn sigue su curso, adoptândose en el 2002, en la 
Reuniôn Extraordinaria del Consejo Presidencial Andino (Santa Cruz de 
la Sierra - Bolivia), un conjunto de directrices referidas a la zona de libre 
comercio, la uniôn aduanera, la politica agropecuaria comùn, la 
amionizaciôn de politicas macroeconômicas, la Politica Exterior Comùn 
y la agenda social y politica, ano en el que también se acuerda un nuevo 
Arancel Extemo Comùn (AEC) para el 62% del universo arancelario y 
se fijan criterios para la negociaciôn del 38% restante, adoptado por 
medio de la Decisiôn 535, considerândose propicio, en el 2003, por el 
Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, notifîcar a la 
CAN como una Uniôn Aduanera ante la OMC. En dicho ano no sôlo 
entra en vigor el Protocolo de Sucre (14 de abril), que modificô 
snstancialmente el Acuerdo de Cartagena, que establece nuevos 
mecanismos para profundizar en la integraciôn. Aunque la CAN se 
autoproclama como una Uniôn aduanera, todavia sigue profundizando
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una zona de libre comercio, pues como lo evidencia la Decision 620 
aprobada el 15 de julio de 2005, que modifica las Decisiones 535 (ya 
modificada por la 580)^^  ^ sobre Arancel Extemo Comùn, recoge la 
necesidad de un plazo adicional para définir el AEC y la politica 
arancelaria de la CAN, por lo que, realmente, hasta tanto ello ocurra, no 
podria objetivamente hablarse de una verdadera Union. En la XIV 
Cumbre Presidencial Andina, se apmeban normas comunitarias que 
otorgan maxima prioridad a la dimension social, en los prôximos anos, y 
crean las condiciones para la conformaciôn del Mercado comùn. Es 
fundamental en este proceso, la adopciôn en el 2004, de la Decisiôn 598 
“Relaciones comerciales con terceros paises”, dirigida a preservar el 
ordenamiento juridico andino en las relaciones entre los paises 
miembros de la CAN y hacer prevalecer la normativa comunitaria en sus 
relaciones con terceros.
A pesar del esfuerzo de integraciôn andino, recientes 
acontecimientos, de un lado, el cierre de negociaciones del respectivo 
TLC entre EE UU y Perù, el 7 de diciembre de 2005 y entre el primero y 
Colombia, el 27 de febrero de 2006, Tratados que incluyen normativa en 
materia intelectual y que esperan la aprobaciôn de los correspondientes 
Congresos nacionales para su implementaciôn, de otro, como la negativa 
de Bolivia y Venezuela a asociarse con dicha potencia econômica, han 
ocasionado una crisis en la CAN, que ha devenido fmalmente en la 
comunicaciôn del Canciller de Venezuela a la Secretaria General de la 
CAN, por la cual este pais manifîesta formalmente (22 de abril de 2006) 
su decisiôn de denunciar el Acuerdo de Cartagena, para retirarse del 
proceso andino^^*. No obstante, a pesar de estos acontecimientos^^^ y del 
consecuente debilitamiento de la CAN, cuyas repercusiones es 
prematuro analizar^^ ,^ no puede negarse la vigencia del ejemplo andino.
Esta ùltima ya habia postergado la entrada en vigor del nuevo AEC.
Vid. C. D. Malamud Rikles, “La salida venezolana de la Comunidad Andina 
de Naciones y sus repercusiones sobre la integraciôn regional”, Anâlisis del Real 
Instituto Elcano (ARI), n° 54, 2006, p. 8.
No obstante la denuncia de Venezuela al Acuerdo de Cartagena, se harâ 
referencia, en algunos apartados, a este Pais, dada su larga permanencia en la CAN, 
cuya normativa ha afectado y que hasta cierto punto seguirâ afectando al mismo.
Nôtese que el pais andino que denuncie el Acuerdo de Cartagena, segùn el 
mismo Acuerdo, debe mantener en vigencia, al menos durante cinco anos, el
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el cual ha tornado elementos de la UE, aunque no ha alcanzado el nivel 
de desarrollo esperado. Lo importante pues, es que como sujeto de 
estudio, que ocupara la segunda parte de este trabaj o, la CAN tiene en su 
haber una nutrida normalizaciôn en materia de propiedad intelectual 
(incluso de forma mâs temprana que en la UE), fruto de la cesiôn de 
soberania de sus Miembros, que ha sido interpretada por su propio 
Tribunal de Justicia, cuya jurisprudencia al igual que en la UE, 
contribuye a su efîcacia y aplicaciôn generalmente uniforme, doctrina 
jurisprudencial que constituye un elemento fundamental en la 
construcciôn juridica del ordenamiento comunitario, en la 
materializaciôn, delimitaciôn, y concreciôn de la parcela relativa a los 
derechos de propiedad intelectual.
Programa de liberaciôn comercial que régula la zona de libre comercio existente 
entre estos paises, de donde résulta que la Comisiôn, al formalizar la referida 
denuncia, deberâ establecer el alcance y las modalidades por las que se manteudrâ 
dicha vinculaciôn. http://www.comunidadandina.org/prensa/notas/np22-4-06a.htm
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Capitulo II
PERSPECTIVA DE LA COMUNIDAD EUROPEA
I Inserciôn de la normativa intelectual
1. La propiedad intelectual como herramienta integradora
A) Problematica intelectual
Como todo ordenamiento juridico debidamente institucionalizado, el 
comunitario, del que entre otras muchas materias, forma parte el 
Derecho de la competencia^^"* y el relacionado con la libre circulacion de 
mercancias^^^, abriéndose camino la normativa intelectual, cuenta con 
un sistema de protecciôn jurisdiccional^^^ para asegurar su aplicaciôn e 
interpretaciôn, funciôn que principalmente lleva a efecto el TJCE^^ .^
La interacciôn entre el Derecho de la competencia y el comercio 
intemacional se evidencia por ejemplo, en âmbitos como el de los derechos de 
propiedad intelectual, los que plantean cuestiones en las que se précisa delimitar 
aquellas prâcticas justificadas por la propia naturaleza del derecho, de aquellas que 
constituyen una utilizaciôn abusiva del mismo. M. Montana Mora, “Posibles 
modelos para la regulaciôn de la competencia en la OMC”, La Organizaciôn 
Mundial del Comercio y  el Regionalismo Europeo, Madrid, 2001, pp. 368 y ss.
Vid. E. Galân Corona, “Libre circulaciôn de mercancias y derechos de 
propiedad industrial (patentes de invenciôn y marcas) en la Comunidad Econômica 
Europea”, Noticias de la Uniôn Europea, n° 35, 1987, pp. 11-22.
 ^  ^ Arts. 220 a 245 del TCE, Protocolo n° 6 sobre el Estatuto del Tribunal de 
Justicia (figura en el Tratado de Niza, como anexo al TUE, al TCE y al TCEEA), 
Reglamentos del Procedimiento del Tribunal del Justicia de 19 de junio de 1991, 
Reglamento de Procedimiento del TPI de 2 de mayo de 1991.
Con la existencia del TJCE se reconoce el carâcter vinculante del Derecho 
comunitario por parte de los Estados miembros, de las instituciones y de los 
particulares. Funcionô como instancia ùnica hasta el 1 de septiembre de 1989, 
momento en que se instaura el TPICE para optimizar la salvaguardia jurisdiccional 
de los destinatarios de las normas comunitarias y permitir que el TJCE se
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Valiéndose de este ordenamiento los Estados miembros, al optar por un 
régimen de Mercado comùn, buscan mediante diversos instrumentos 
juridicos, dar soluciôn a la fragmentaciôn de dicho mercado, que puede 
originar las diferencias normativas en el tratamiento de la protecciôn de 
los derechos en cuestiôn, piénsese por ejemplo en el as. 187/80 (sent. 
Meck) que evidenciô que la diferencia de protecciôn de productos 
farmacéuticos (en unos Estados miembros protegidos mediante patente, 
mientras que en otros no), podia dividir el mercado comunitario de 
forma mâs grave que la diferencia de precios. Medidas en las que 
interesa de manera fundamental el Derecho de la competencia, el cual es 
esencial en la libre circulaciôn de mercancias y de servicios, en cuanto 
sirve de cortapisa al proteccionismo que puede abastecerse de los 
referidos derechos, mâs aùn cuando, los mismos, por su propia 
naturaleza, implican una restricciôn de la competencia al otorgar 
derechos de exclusiva a sus titulares, siendo oportuno delimitar las 
prâcticas justificadas por la propia naturaleza del derecho^^ ,^ de aquellas 
que son abusivas^^ .^
concentrara en su misiôn esencial: garantizar la interpretaciôn uniforme del Derecho 
comunitario en el proceso de integraciôn regional. Concretamente el TPICE se 
instaurô mediante la Decisiôn 88/591/CEE fundada en el art. 168.A del en ese 
entonces TCEE, Tribunal que cuando entre en vigor la Constituciôn Europea pasarâ 
a llamarse Tribunal General. Es compétente por ejemplo, para conocer de todos los 
recursos interpuestos por los particulares y las empresas contra decisiones de las 
Instituciones y los Ôrganos comunitarios, sus sentencias, por motivos de derecho, 
pueden ser objeto de Recurso de Casaciôn ante el TJCE. Particularmente conoce de 
los Recursos que se formulen contra las resoluciones de las salas de recurso de la 
Ofîcina de Armonizaciôn del Mercado Interior, Marcas, Dibujos y Modelos 
(OAMI), facultandosele tanto para anular, como para modificar la resoluciôn 
impugnada (art. 63 Reglamento (CE) n® 40/94), sentencias recaldas en esta clase de 
asuntos, que generalmente, se dejan fuera del âmbito de este documento.
La legislaciôn nacional que confîere el derecho exclusivo de explotaciôn a su 
titular, otorga objetivamente ese derecho sin distinguir, ni modificar, su alcance o 
naturaleza segùn el origen de la mercancia, es decir, sin tener en cuenta si se trata de 
un producto u obra nacional o importada, por tanto, no hay ninguna discriminaciôn 
formai ni proteccionismo encubierto. N. Stoffel Vallotton, La prohibiciôn de 
restricciones a la libre circulaciôn de mercancias..., op. cit., p. 503.
M. Montana Mora, “La OMC y el derecho de la competencia...”, op. cit., p.
72.
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El art. 30 del TCE (articulo que guarda cierta analogia con el art. XX 
del GATT), es especialmente relevante en la tematica intelectual, en el 
mismo se consagra la excepciôn relativa a la “protecciôn del patrimonio 
artistico, histôrico o arqueolôgico”, el que se invoca comunmente para 
justificar una restricciôn a las exportaciones, no asi a las importaciones. 
De acuerdo con su texto, seria licito que un Estado miembro restrinja o 
incluso prohiba la exportaciôn de determinadas obras de arte, y por el 
contrario, no lo seria, que grave dicha exportaciôn con una exacciôn 
econômica de cualquier tipo. Concretamente en un asunto se debatiô la 
normativa de un Estado miembro en la que se introdujo una tasa a las 
exportaciones de obras de arte, que seria contraria al Derecho 
comunitario, sôlo en el evento en que su destino sea otro Estado 
miembro (STJCE de 10 de diciembre de 1968, as. 7/68)^^°. Pero mâs 
interesa, el hecho que tal articulo haga expresa referencia a los derechos 
industriales^^* y que igualmente incluye los derechos de autor y 
conexos^^^, al estar inmersos en la expresiôn “y comercial”, como lo ha 
entendido el TJCE^^ ,^ la que ha considerado especialmente, debido a sus 
efectos sobre los intercambios^ "^* intracomunitarios de bienes v
S. Martinez-Lage, “La contribuciôn de la jurisprudencia a la realizaciôn de la 
libre circulaciôn de mercancias: la eliminaciôn de las medidas de efecto équivalente 
a las restricciones cuantitativas”, El Derecho comunitario europeo y  su aplicaciôn 
judicial, Madrid, 1993, p. 734.
Vid. J. Delicado Montero-Rios, “La regulaciôn de la Propiedad industrial en 
el Mercado ùnico europeo”, Estudios sobre Derecho Industrial. Homenaje a H. 
Baylos, Colecciôn de trabajos sobre Propiedad Industrial e Intelectual y  Derecho de 
la Competencia, Barcelona, AIPPI Grupo Espanol, 1992, pp. 239-264.
Los derechos conexos tutelan las contribuciones de terceros, que anaden 
valor en la presentaciôn ante el pùblico de las obras literarias o artisticas. P. A. de 
Miguel Asensio, Derecho del comercio electrônico, México, 2006, p. 271.
En particular las obras literarias y artisticas pueden ser objeto de- explotaciôn 
comercial, bien mediante representaciones pùblicas, bien a través de la reproducciôn 
y puesta en circulaciôn de los soportes materiales en que se concretan; las dos 
prerrogativas esenciales del autor, el derecho exclusivo de representaciôn y el 
derecho exclusivo de reproducciôn, no son cuestionadas por las normas del Tratado 
(Warner Brothers y Metronome Video 157/86).
El TJCE ha interpretado in extenso el concepto de propiedad industrial y 
comercial del art. 30 TCE. Sin embargo, se ha criticado que la asimilaciôn entre la 
propiedad industrial y comercial ha olvidado los aspectos propios y exclusivos de 
esta ùltima (yg. artisticos, culturales).
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servicios^^  ^ (sent. Phil Collins). La jurisprudencia de este Tribunal va 
delimitando el contenido y alcance de este articulo, tratando de 
compatibilizar los intereses que se persiguen con el mismo, un balance 
entre los intereses nacionales en estas materias y los que persigue el 
Mercado comun, en el que esta latente la tension existente entre la 
libertad de movimiento de bienes y servicios y los derechos de 
propiedad intelectual, excepciôn relativa a las propiedades especiales, de 
las que (al interior del art. 30 TCE) mâs ha delimitado el TJCE, en cuya 
sede a su vez han interesado otras disposiciones del TCE como las 
relativas al Derecho de la competencia (actual art. 81 y 82 TCE), por 
ejemplo, para dilucidar en que medida el ejercicio de un derecho 
intelectual puede ser constitutive de abuso de posiciôn dominante, 
incluso, al principio de no discriminaciôn (vg. actual art. 12 TCE, 
piénsese en la sent. Phil Collins).
B) Impulse normative: la jurisprudencia del TJCE
El TJCE inicialmente optô por negar su competencia para resolver 
cuestiones relativas a la propiedad intelectual en atenciôn al art. 222 
TCEE (actual art. 295 TCE), que remitia al Derecho intemo; 
seguidamente, se decantô por admitir su jurisdicciôn, justifîcando su 
actuaciôn con base en los arts. 85 y 86 TCEE (actuales 81 y 82 TCE); 
mâs adelante, encontrô en los arts. 30 y 36 TCEE (léase 28^ ^^  y 30
Especialmente sensible es el intercambio de contenidos intelectuales en la 
sociedad de la informaciôn, en la que esta présente la necesidad de adaptar el 
ordenamiento juridico a la nueva situaciôn, que obliga a cuestionarse aspectos como 
la exclusividad de derechôs intelectuales, y ante la falta de garantla del control 
técnico de las operaciones digitales, seria oportuno establecer, junto a las 
excepciones a la exclusividad, mecanismos que garanticen compensaciones a sus 
titulares por la eventual pérdida de protecciôn. I. Hernandez Fernandez del Valle, 
“Los derechos de propiedad intelectual y la sociedad de la informaciôn”, Noticias de 
/af® ,nM 54, 1997,p. 88.
El art. XI del GATT ha servido de punto de partida para la redacciôn de los 
arts. 28 y 29 del TCE. Hay una indudable relaciôn entre las expresiones “otras 
medidas” del tal art. XI y “medidas de efecto équivalente” de dichos articulos del 
TCE, aunque la primera sea aùn mâs vaga que la segunda, puesto que no supedita 
siquiera la similitud de sus efectos con respecto a los demâs obstâculos a su
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TCE^^ )^ el sustento idôneo para enfrentar la problematica intelectual en 
el entomo regional^^ .^ Materia intelectual, que ya no sôlo analiza el 
TJCE en atenciôn a las normas del TCE, concretamente a las normas 
antitrust de los arts. 81 y 82 TCE y la regia del art. 30 TCE, sino de la 
normativa fruto de las Instituciones comunitarias.
La jurisprudencia del TJCE ha sido esencial para identifrcar las 
diferencias en las regulaciones nacionales sobre los derechos 
intelectuales, para dar soluciôn a su problematica en un entomo 
regional, la que en varias ocasiones ha devenido en la adopciôn de 
Directivas, propiciandose la armonizaciôn comunitaria en esta tematica 
y en forma paulatina, en la medida en que sea necesaria para el 
mantenimiento del Mercado comùn. Téngase présente pues, que los 
derechos de propiedad intelectual, de manera directa o indirecta, han 
suscitado, en la mayoria de los casos, mùltiples cuestiones prejudiciales 
en las que los pronunciamientos del TJCE los van delimitando y fijando 
su alcance al interior de la Comunidad, aunque no puede desconocerse 
la relevancia de estos derechos en recursos como los de anulaciôn y de 
incumplimiento. En este àmbito se reconoce gran valor histôrico a 
sentencias recaldas, por ejemplo, en los asuntos que enfrentaban a 
Consten y Grunding/Comisiôn (3 de junio de 1966), en el que se 
determinô que el ejercicio de derechos de marca para apoyar un sistema 
de protecciôn territorial absoluta, era contrario a la libre circulaciôn de 
mercancias; Parke Davis/Probel (29 de febrero de 1968), en el que el 
titular de una patente holandesa pudo ejercitar los derechos derivados de 
la misma para impedir las importaciones de productos procedentes de
pertenencia al art. XI del GATT. N. Stoffel Vallotton, La prohibiciôn de 
restricciones a la libre circulaciôn de mercancias,..., op. cit., p. 191.
L. C. Ubertazzi, “Para una introducciôn al Derecho europeo de la propiedad 
intelectual”, ADI, t. XXV, 2004-2005, p. 308.
Es relevante el as. 78/70 en el que se debatia un obstaculo incompatible con 
el Derecho comunitario, cual era, el producido por la compartimentaciôn de los 
mercados nacionales a consecuencia de la protecciôn de un derecho cercano al de 
autor. Si bien el TJCE no lo califica expresamente como medida de efecto 
équivalente, ideô en dicha sentencia una formula que le permitiera justificar la 
incidencia del Derecho comunitario sobre los derechos de propiedad intelectual, 
salvaguardando a la vez (al menos formalmente) las competencias de los Estados 
miembros en esta materia. N. Stoffel Vallotton, La prohibiciôn de restricciones a la 
libre circulaciôn de mercancias..., op. cit., pp. 366 y ss.
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Italia donde los mismos no podian protegerse mediante patente; 
Sirena/Eda (18 de febrero de 1971) en el cual el ejercicio de derechos de 
marca para impedir importaciones paralelas^^  ^fiie considerado contrario 
al art. 85,1 TCEE (actual art. 81 TCE) cuando los derechos de marca se 
habian dividido entre distintos propietarios como resultado de cesiones; 
Deutshe Grammophon/Metro (de 8 de junio de 1971), en el que el TJCE 
decide el primer caso de derechos de autor que se le plantea, considéré 
contrario a los arts. 30 y 36 del Tratado (actualmente arts. 28 y 30 TCE), 
siguiendo el principio del “agotamiento de derechos”, el ejercicio de 
derechos de autor para impedir la reimportaciôn a Alemania de discos 
previamente comercializados por la filial francesa del titular de tales 
derechos, para evitar de este modo, una compartimentacion de los 
mercados nacionales contraria a la libre circulaciôn de mercancia 
(asunto en el que el TJCE el TJCE utilizô por primera vez la formula de 
distinciôn entre la existencia y el ejercicio del derecho); Van 
Zuylen/Hag (3 de julio de 1974), se sentenciô contrario a los arts. 30 y 
36 del TCEE (lease arts. 28 y 30 TCE) el ejercicio de derechos de 
marca, registrada por un propietario luxemburgués, para impedir 
importaciones directas desde Alemania, cuando las marcas eran de un 
origen comùn y habian devenido de titularidad separada como resultado 
de las expropiaciones después de la guerra^ "^ .^
Vid. A. Casado, “Importaciones paralelas y agotamiento del derecho de 
marca”, Gaceta jurîdica de la Union Europea y  de la competencia, n° 220, 2002, pp. 
9-22.
C. Bellamy y G. Child, Derecho de la competencia en el Mercado comùn, 
Madrid, 1992, pp. 411 y ss. Como norma general se establece la obligatoria 
compensaciôn por expropiaciôn o nacionalizaciôn, es decir, la prohibiciôn de 
confiscaciôn de la propiedad de los extranjeros en tiempos de paz. Régla que la 
prâctica intemacional considéra que no es extensible a los bienes inmateriales, para 
lo que se argumenta que la propiedad intelectual se trata como un privilegio cuya 
existencia depende de la voluntad soberana de un Estado, argumento este, 
inadecuado a la realidad econômica y comercial actual. C. Otero Garcia-Castrillôn, 
Patentes y  comercio intemacional, Madrid, 1997, p. 43.
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2. Desarrollo preceptivo
A) Elaboracion de condiciones similares
El entomo comunitario ha precisado adoptar medidas, en relacion 
con los derechos de propiedad intelectual, dirigidas a dar homogeneidad 
a sus derechos intemos, dado el predominio del principio lex loci 
protectionis^^^, asi, para la consolidacion del Mercado comun^ "^  ^ se 
elaboran condiciones juridicas uniformes para la vida econômica de los 
Estados miembros, cuyas normas se aproximan buscando garantizar 
condiciones de competencia equivalentes^"^ .^ La base juridica para la 
aprobacion de la normativa comunitaria en materia intelectual varia 
entre los arts. 94, 95 y 308 TCE. Asi por ejemplo, el art. 308 TCE 
(anterior art. 235 TCEE) ha servido de sustento para el Reglamento 
(CE) n° 40/94, el art. 95 TCE (anterior art. 100 A TCEE) para el 
Reglamento (CEE) 1768/92. Destaca en materia intelectual de un lado, 
la armonizacion del derecho sustantivo nacional de determinados 
derechos intelectuales como en el caso de las marcas, los dibujos y 
modelos, las patentes en el ambito de la biotecnologia, algunos aspectos 
de derechos de autor y derechos conexos, de otro lado, también créa 
derechos unitarios a nivel comunitario, inmediatamente validos en todo
Los derechos de propiedad intelectual existen en la medida en que son 
protegidos. El supuesto normativo no son los derechos sino su proteccion por un 
determinado derecho o un determinado mercado. La territorialidad, por tanto, es el 
principio basico de su regulaciôn, lo que justifica dos consecuencias en el ambito de 
la ley aplicable: la formulacion unilateral de derecho aplicable, y su obligada 
inspiracion en la aplicacion de la lex loci protectionis. J. C. Fernandez Rozas y S. 
Sanchez Lorenzo, op. cit., p. 662.
La libre circulaciôn de mercancias abarca medidas de integracion negativa, 
esto es, la prohibiciôn de establecer medidas de efecto équivalente (obligaciôn de no 
hacer o de abstenciôn para los Estados miembros), también incluye medidas de 
integraciôn positiva, pues es necesaria la adopciôn por las Instituciones comunitarias 
de normas de armonizaciôn de legislaciones en la que medida en que existan 
barreras al comercio que escapan a la aplicaciôn de las disposiciones del Tratado que 
tienden a lograr la libre circulaciôn de mercancias. N. Stoffel Vallotton, La 
prohibiciôn de restricciones a la libre circulaciôn de mercancias..., op. cit., pp. 90- 
91.
M. Herdegen, op. cit., p. 135.
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el territorio de la Comimidad, tales como el regimen de proteccion 
comunitaria de las obtenciones vegetales, con el que se créa un titulo 
comunitario gestionado por una Oficina independiente a los Estados 
miembros, esto es, la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales, 
como el certificado complementario^"^ de proteccion para los 
medicamentos, como la marca comunitaria creada junto con la OAMI, 
que mas recientemente también se ocupa del dibujo y modelo 
comunitario "^^ ,^ entomo comunitario en el que se espera crear la patente 
comunitaria, materia esta ultima que continua en debate^ "^ .^ A 
continuaciôn valga mencionar las siguientes Directivas y Reglamentos, 
éstos ùltimos, con los que puede decirse, la Comunidad va mas alla de la 
simple armonizaciôn, pues tienden a la unificaciôn de los regimenes 
nacionales de protecciôn de determinadas modalidades intelectuales.
Para obtener el certificado es necesario que el medicamento esté protegido 
por una patente valida (de base) y que el medicamento cuente con una autorizaciôn 
de comercializaciôn vigente. En el as. Biogen (sent, de 23 de enero de 1997, as. C- 
181/95) el TJCE dejô claro que cuando un producto esta protegido por varias 
patentes de base en vigor pertenecientes a diferentes titulares, cada una de ellas 
puede ser designada para obtener el certificado y cada titular puede obtener un 
certificado de protecciôn independiente. Este Tribunal establece a su vez, en su sent, 
de 11 de diciembre de 2003 as. C-127/00, que la autorizaciôn de comercializaciôn 
que da lugar al nacimiento del derecho a la obtenciôn del certificado es siempre la 
primera que haya sido concedida en cualquier Estado miembro. Siendo indiferente 
(STJCE de 21 de abril de 2005 as. C-207/03 y C-252/03), que la autorizaciôn de 
comercializaciôn nacional exista como consecuencia del reconocimiento automâtico 
concedido en un Estado miembro a las autorizaciones otorgadas por un Estado no 
miembro, como ocurre en el caso de Liechtenstein, intégrante del EEE, respecto a 
las autorizaciones concedidas en Suiza. C. Otero Garcia-Castrillôn, El comercio 
intemacional de m edicam entosop. cit., pp. 142 y ss.
Vid. J. M. Otero Lastres, “En tomo a la Directiva 98/71/CE sobre la 
protecciôn juridica de los dibujos y modelos”, ADI, t. XIX, 1998, pp. 21-50. A. D. 
Arrufat Cârdaba y G. Palao Moreno, “La protecciôn intemacional de los dibujos y 
modelos industriales”, El diseno comunitario (G. Palao Moreno y M. E. Clemente 
Meoro, coord.), Valencia, Tirant lo Blanch, 2003, pp. 21-50. G. Palao Moreno, “Los 
aspectos de Derecho intemacional privado relativos a los dibujos y modelos 
comunitarios”, El diseno comunitario (G. Palao Moreno y M. E. Clemente Meoro, 
coord.), Valencia, Tirant lo Blanch, 2003, pp. 51-72. G. Palao Moreno, “La 
protecciôn intemacional de los dibujos y modelos comunitarios”, Pe. I.: Revista de 
la Propiedad Intelectual, n° 10, enero-abril 2002, pp. 65-95.
L. Berenguer Fuster, op. cit., p. 42.
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B) Regulaciôn relativa a las marcas, dibujos y modelos
La regiôn europea cuenta con normativa especifica en relaciôn con 
los derechos de propiedad industriaP"^ ,^ especialmente en lo que a 
marcas se refiere, la que de forma escalonada también se ha dictado para 
otras modalidades industriales como se evidencia mas adelante, pero que 
sigue resistiéndose a materias como las patentes. Obsérvese los 
siguientes instrumentes normatives:
(i) Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo de 21 de diciembre de 
1988 relativa a la aproximaciôn de las legislaciones de los Estados 
miembros en materia de marcas^ "^ .^ Esta Directiva se dictô 
fundamentalmente dadas las disparidades en las legislaciones que se 
aplicaban a las marcas en los Estados miembros (que siguen existiendo), 
que podian obstaculizar, la libre circulaciôn de mercancias o la libre 
prestaciôn de servicios, y falsear las condiciones de competencia en el 
Mercado comùn, de modo que era necesario, con vistas al 
establecimiento y al funcionamiento del mercado interior, aproximar las 
legislaciones de los Estados miembros (primer considerando). 
Igualmente, teniendo présente la necesidad de facilitar la libre 
circulaciôn de productos y la libre prestaciôn de servicios, la Directiva 
pretende permitir que las marcas registradas gocen de la misma 
protecciôn en las legislaciones de todos los Estados miembros, sin que 
ello les prive, no obstante, de la facultad de concéder una protecciôn 
mas amplia a las marcas que hayan adquirido renombre (noveno 
considerando).
El TJCE ha delimitado en varias ocasiones el alcance de las 
disposiciones de la Directiva en cuestiôn, especialmente su art. 7 
relative al agotamiento de los derechos de marca y otras disposiciones 
relacionadas con el mismo. Ahora bien, este Tribunal, entre otras
Vid. A, Casado, “Regulaciôn de la propiedad industrial en el Mercado ünico: 
Patentes y marcas”, Gaceta Juridica de la Comunidad Europea, n° 73, 1992, pp. 5 y 
6 .
La Comisiôn ha declarado que las marcas son uno de los principales factores 
de elecciôn para los consumidores finales y constituyen, por tanto, uno de los 
elementos centrales de la competencia, tal y como se recoge en la STPICE de 3 de 
abril de 2003, as. T-119/02, Royal Philips Electronics NV/Comisiôn de las 
Comunidades Europeas.
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muchas cuestiones, ha indicado, por ejemplo, que en principio, un 
tercero puede invocar la excepcion que establece el art. aptdo. 1, 
letra a) de la Directiva 89/104, con el fin de que se le permita utilizar un 
signo idéntico o similar a una marca para indicar su nombre comercial. 
Uso que debe ser conforme, con el ünico criterio de apreciaciôn que 
menciona tal articule, esto es, las pràcticas leales en materia industrial o 
comercial, las que constituyen esenciàlmente la expresiôn de una 
obligaciôn de lealtad con respecto a los intereses légitimés del titular de 
la marca^^ .^
(ii) Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 
1993 sobre la marca comunitaria, que entrô en vigor el 15 de marzo de 
1994; modificado entre otros, por el Reglamento (CE) n° 3288/94 del 
Consejo de 22 de diciembre de 1994, en aplicaciôn de los acuerdos 
celebrados en el marco de la Ronda Uruguay, el Reglamento (CE) n° 
1992/2003 del Consejo de 27 de junio de 2003, el Reglamento (CE) n° 
1653/2003 del Consejo de 18 de octubre de 2003, con objeto de llevar a 
efecto la adhesiôn de la Comunidad Europea al Protocole concemiente 
al Arreglo de Madrid relative al registre intemacional de marcas 
adoptado en Madrid el 27 de junio de 1989, el Reglamento (CE) n° 
422/2004 del Consejo, de 19 de febrero de 2004 (Texte pertinente a 
efectos del EEE). Mencionar ademâs al Reglamento (CE) n° 2868/95 de 
la Comisiôn, de 13 de diciembre de 1995, por el que se establecen 
normas de ejecuciôn del Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo sobre la
Si bien el Consejo de la UE y la Comisiôn de las CE hicieron una declaraciôn 
conjunta, que consta en el acta del Consejo en la que se consagrô la Directiva 
89/104, segùn la cual su art. 6 sôlo se refiere al nombre de las personas fîsicas, 
entiende el TJCE que una interpretaciôn de esta indole no puede ser acôgida, pues su 
contenido no figura de algun modo en el texto de la disposiciôn de que se trate, y no 
tiene, por consiguiente, ningùn alcance juridico.
Este requisito debe apreciarse teniendo en cuenta en que medida: a) el 
pùblico interesado o, al menos, una parte significativa de dicho pùblico, podria 
entender que el uso del nombre comercial por el tercero dénota un vinculo entre los 
productos del tercero y el titular de la marca o una persona autorizada a utilizarla, b) 
el tercero deberia haber sido consciente de ello, c) se trata de una marca de cierto 
renombre en el Estado miembro en el que esta registrada y en el que se solicita su 
protecciôn, d) y si el tercero puede aprovecharse de dicho renombre para 
comercializar sus productos.
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marca comimitaria, que a su vez ha sido modificado, por ejemplo, por el 
Reglamento (CE) n° 1041/2005 de la Comisiôn, de 29 de junio de 2005.
(iii) Directiva 98/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 
de octubre de 1998 sobre la protecciôn juridica de los dibujos y 
modelos^^  ^ y Reglamento (CE) n° 6/2002 del Consejo, de 12 de 
diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios, asi como 
su Reglamento de ejecuciôn, esto es, Reglamento (CE) n° 2245/2002 de 
la Comisiôn, de 21 de octubre de 2002.
C) Normalizaciôn de otros derechos industriales
Nôtese que en el âmbito comunitario a sensu contrario de lo que 
ocurre con las marcas comunitarias, con los dibujos y modelos 
comunitarios, no existe en vigor la figura de la patente comunitaria^^^, 
que no es lo mismo que la patente europea, esta ultima regulada por el 
Convenio de Munich de 5 de octubre de 1973 o Convenio de Patente 
Europea (CPE^^ )^, sobre concesiôn de Patentes Europeas, del que son 
parte los Estados miembros de la UE los que han adoptado el 
Reglamento de ejecuciôn del convenio sobre la patente europea para el 
Mercado comùn, asi como otros paises europeos, y con el que se 
pretende que la protecciôn pueda ser obtenida en sus Estados 
contratantes, por un procedimiento ünico de concesiôn de patentes, 
estableciéndose ciertas reglas uniformes por las que se rigen las patentes 
concedidas. En este contexto, en el entomo comunitario, confiuyen las 
patentes europeas, mas no comunitarias, y las patentes nacionales. 
Concretamente en relaciôn con esta modalidad industrial, el TJCE en
Vid. G. Bercovitz Alvarez, “La protecciôn del diseno tras la Directiva 
98/71/CE. El derecho de autor sigue siendo la clave”, Pe. L: Revista de la Propiedad 
Intelectual, n® 5, mayo-agosto 2000, pp. 9-63.
Antes de llegar a la propuesta de patente comunitaria, las normas de 
propiedad industrial relativas a las invenciones se han centrado en materias muy 
vinculadas con los medicamentos, como las variedades vegetales y la biotecnologia, 
ademâs de extender la duraciôn de las patentes sobre medicamentos cuya 
comercializaciôn hubiese sido autorizada. C. Otero Garcia-Castrillôn, El comercio 
intemacional de medicamentos..., op. cit., p. 138.
El CPE 1973 ha sido revisado en Munich (noviembre de 2000), adoptândose 
varias modificaciones en el texto original, nuevo texto que viene a denominarse CPE 
2000 (EPC 2000) y que entrara en vigor a mas tardar el 13 de diciembre de 2007.
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atenciôn al principio de territorialidad, ha resaltado, por ejemplo, la 
libertad de los Estados miembros para regular el requisito de novedad^ "^^  
(sent, de 30 de junio de 1988, as. 35/87). Mencionar a su vez, que en 
virtud del CPE los solicitantes, ademâs de cumplir los requisites de 
novedad, actividad inventiva y aplicaciôn industrial, han de demostrar 
que sus innovaciones no recaen en alguna de las categorias cuya 
patentabilidad esta prohibida por el art. 52 del CPE. Particularmente 
interesan, en atenciôn a este art. 52, los programas de ordenador, al igual 
que los métodos para las actividades econômicas, el que expresamente 
excluye la patentabilidad de los mismos, pero sôlo en la medida en que 
la invenciôn no se refiera a mas que uno de esos elementos considerados 
como taies, en cuyo caso, podria entenderse, que sôlo excluye a las 
invenciones que consistan ùnicamente, por ejemplo, en un programa de 
ordenador, que no produzca ningùn efecto técnico. Al respecto se 
sostiene que si la UE, cuyos Estados son parte del CPE quiere participar 
de la riqueza de la economia digital, probablemente necesitarâ actuar 
râpidamente para alinear el Derecho comunitario con el ADPIC 
abriendo el sistema de patentes europeo a todas las innovaciones que 
satisfagan los requisitos de novedad, actividad inventiva y aplicaciôn 
industrial^^ .^ Obsérvese algunos instrumentos normativos:
(i) Reglamento (CEE) n° 1768/92 del Consejo, de 18 de junio de 
1992, relativo a la creaciôn de un certificado complementario de 
protecciôn para los medicamentos^^^. Los medicamentos, antes de ser 
comercializados, han de superar un largo procedimiento administrativo 
de autorizaciôn de comercializaciôn como especialidad farmacéutica, lo 
mismo ocurre con los productos fitosanitarios, procedimiento
J. Hill, op. cit., p. 14.
J. Bougeois, op. cit., pp. 204, 205.
Respecto a este Reglamento, el TJCE reconociendo que el Reglamento no 
obliga al titular de la autorizaciôn de comercializaciôn a proporcionar una copia al 
titular de la patente, estableciô en el as. Biogen, que el hecho de que el titular no este 
en disposiciôn de facilitar la autorizaciôn de comercializaciôn no debe impedir 
obtener el certificado. Este documento se exige como formalidad puramente formai, 
requisito que puede cumplimentarse mediante la colaboraciôn entre las 
administraciones nacionales que respectivamente conceden la autorizaciôn de 
comercializaciôn y el certificado. C. Otero Garcia-Castrillôn, El comercio 
intemacional de medicamentos..., op. cit., p. 151.
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administrativo^^^ que suele finalizar bastante tiempo después del 
deposito de la solicitud de la correspondiente patente, reduciendo 
considerablemente la duraciôn de su protecciôn. De ahi, que se adopten 
determinadas medidas legislativas destinadas a equiparar la duraciôn de 
las patentes farmacéuticas y fîtosanitarias a aquellas que se obtienen en 
cualquier otro sector de la técnica, como es el caso del referido 
Reglamento (CEE) n° 1768/92 del Consejo, el cual créa un titulo de 
propiedad industrial sui generis que empieza a surtir efectos una vez 
espira la protecciôn mediante patente^^ ,^ soluciôn ésta que diferente a la
El Reglamento n° 2309/93 del Consejo, de 22 de julio de 1993, créa la 
Agencia Europea para la Evaluaciôn de Medicamentos y estable la posibilidad de 
obtener una autorizaciôn centralizada para la comercializaciôn de medicamentos en 
la CE. Para la concesiôn de una AC ùnica en el marco del procedimiento 
centralizado, es necesario que el medicamento tenga una denominaciôn ùnica (as. T- 
123/00 “Daquiran”). La denominaciôn ùnica contribuye al objetivo fundamental de 
protéger la salud pùblica, facilita la identificaciôn del medicamento y puede reducir 
los riesgos de confusiôn entre medicamentos en el conjunto del territorio de la CE, 
facilita a su vez la libre circulaciôn de los mismos. Ahora bien, puede modificarse 
una AC comunitaria, pero sôlo en la medida en fjue cumpla los criterios de calidad, 
seguridad o efîcacia del medicamento. Las empresas farmacéuticas utilizan 
normalmente como denominaciones, signos que registran asimismo como marcas, es 
posible entonces que, tras un litigio con el titular de una marca afm, se prohiba al 
titular de la AC comunitaria utilizar la denominaciôn en un Estado miembro, 
viéndose el titular de la AC comunitaria enffentado a no poder comercializar 
legalmente en ese Estado miembro el medicamento controvertido, al no tener la 
posibilidad de modificar la AC comimitaria anadiendo una nueva denominaciôn, ni 
la facultad de solicitar una AC nacional en el Estado miembro de que se trate. Lo 
que conllevaria no sôlo consecuencias comerciales negativas para el titular de la AC 
comunitaria, sino para los pacientes, riesgos que con relaciôn a dichas situaciones 
son aparentemente menores en el caso de la posibilidad de modificar una AC 
comunitaria con vistas a la utilizaciôn de varias denominaciones. Entonces, salvo el 
caso de un riesgo de confusiôn, la utilizaciôn excepcional de varias denominaciones 
para un sôlo medicamento que goza de una AC comunitaria, no afecta a la calidad, 
seguridad o efîcacia del medicamento.
En el as. 350/92 Espana/Consejo, Espaha habia recurrido la anulaciôn del 
Reglamento (CEE) n® 1768/92 que prolongaba la duraciôn conferida por una 
patente. Consideraba que la Comunidad tan sôlo ténia competencia para armonizar 
el ejercicio del derecho de patente, pero dicho Reglamento afectaba su esencia al 
regular su duraciôn. Para la misma la normativa cuestionada no perseguia la 
consecuciôn del Mercado interior, sino al contrario, su compartimentaciôn con la 
prolongaciôn de la protecciôn del titular de la patente, lo que producfa el efecto de 
impedir a la industria de medicamentos genéricos entrar en libre competencia con 
las empresas titulares de las patentes, en claro pequicio para los consumidores. El
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establecida en otras latitudes, para el caso, EE UU y Japon donde se 
opto por ampliar la duraciôn de las patentes farmacéuticas^^^. Citar a su 
vez, el Reglamento (CE) n° 1610/96 del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 23 de julio de 1996 por el que se créa un certificado 
complementario de protecciôn para los productos fitosanitarios.
(ii) Reglamento (CE) n° 2100/94 del Consejo, de 27 de julio de 
1994, relativo a la protecciôn comunitaria de las obtenciones vegetales. 
Con este Reglamento la Comunidad, en atenciôn a la posibilidad 
establecida en el art. 27.3 del ADPIC, se decanta por un sistema de 
protecciôn sui generis, por lo que se aleja en este âmbito de la figura de 
la patente como instrumento de protecciôn jurîdica. Este derecho 
subsiste con los derechos de protecciôn de âmbito nacional, que bien 
pueden ser patentes, pero es excluyente, es decir, una misma invenciôn 
no puede estar protegida por ambos sistemas.
(iii) Directiva 98/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 6 
de julio de 1998 relativa a la protecciôn jurîdica de las invenciones 
biotecnolôgicas. En su dia se promoviô su nulidad, sin éxito, alegândose 
que adopta una postura comùn que impide a los Estados miembros 
considérât una opciôn diferente^^ ,^ respecto a las posibilidades que 
permite el art. 27 del ADPIC. Respecto a esta Directiva también se ha 
indicado que la misma no contiene ningùn reglamento técnico en el 
sentido del Acuerdo sobre Obstâculos Técnicos al Comercio (OTC). De 
su texto resalta, entre otros aspectos, la redacciôn de su art. 6, aptdo. 1
TJCE rechazô el recurso considerando que corregir las insuficiencias del sistema de 
protecciôn de la invenciôn farmacéutica, no atentaba contra la esencia del derecho 
de patente. N. Stoffel Vallotton, La prohibiciôn de restricciones a la libre 
circulaciôn de mercancias..., op. cit., p. 698.
A. Garcia Vidal, “El Derecho europeo de la Propiedad industrial”, Derecho 
privado europeo, Madrid, 2003, pp. 1063-1098.
La materia biotecnolôgica desde las negociaciones del Acuerdo ADPIC, 
enffentô las posturas de EE UU y la UE. Mientras el primero consideraba que 
cualquier cosa bajo el sol hecha por el hombre, excepto los seres humanos, es 
patentable, la segunda mostraba resistencia a patentar material vivo. J. Watal, op. 
cit., p. 131. Quienes abogan por las patentes en este âmbito, aducen argumentos taies 
como, que su reconocimiento suministra un incentivo fundamental para encontrar, 
preservar, discutir, entender y utilizar nuevas formas de vida.
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que excluye de la patentabilidad las invenciones^^ ^ “cuya explotaciôn 
comercial sea contraria al orden pùblico o a la moralidad”, que se 
inspira en el art. 27^ ^^ , aptdo. 3, del ADPIC, la que es ligeramente 
distinta a la contemplada en el art. 53 del CPE (“cuya publicacion o 
explotaciôn sea contraria al orden pùblico o a las buenas costumbres”). 
Variaciôn con relaciôn al CPE^^ ,^ que en modo alguno fuerza a los 
Estados miembros a incumplir las obligaciones que les incumben en 
virtud de este ùltimo; asi, una misma invenciôn vulnera el orden pùblico 
0 la moralidad, tanto si se toma como referencia su publicaciôn como su 
explotaciôn comercial o de otro tipo (STJCE de 9 de octubre de 2001, 
as. C-377/98 Paises Bajos/Parlamento Europeo y Consejo de la UE).
Por lo demâs, mencionar la Directiva 87/54/CEE del Consejo de 16 
de diciembre de 1986 sobre la protecciôn jurîdica de las topografîas de 
los productos semiconductores. Asimismo, resaltar que en el entomo 
comunitario existen diferencias entre los distintos sistemas de 
protecciôn de las invenciones menores, que son protegidas por ejemplo, 
mediante modelo de utilidad, patente de corta duraciôn o pequena 
patente. Estas diferencias, que adquieren mayor importancia en un 
entomo regional, han atraido la atenciôn de la Comisiôn Europea, la que 
el 19 de julio de 1995, publicô el “Libro verde sobre la protecciôn del 
modelo de utilidad en el mercado interior”, que dio lugar a la Propuesta 
de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la 
aproximaciôn de las invenciones mediante el modelo de utilidad, 
presentada por dicha Comisiôn el 12 de diciembre de 1997, propuesta 
que ha sido enmendada por el Parlamento Europeo. En la propuesta 
modifîcada de Directiva (DO n° C 248 E de 29/08/2000 p. 0056 - 0068),
Vid. c. Lema Dievesa, “Las patentes sobre biotecnologia en el Derecho 
espanol y en el Derecho comunitario europeo”, ADI, t. XX, 1999, pp. 219-236.
La exclusion de las plantas y animales del art. 27.3 (b) del ADPIC es mas 
amplia que la expresiôn las variedades vegetales o las razas animales referida en el 
CPE, aunque en el primero, si las plantas son excluidas de la protecciôn mediante 
patente, cuando menos las variedades vegetales deben ser protegidas mediante una 
protecciôn sui generis. J. Watal, op. cit., p. 134.
En el art. 27 del ADPIC, a diferencia de la CPE, no se admiten otros 
requisitos sustanciales, estableciéndose una régla sencilla que vincula a la mayor 
parte de los Estados miembros de la CPE, y que excluye la constituciôn de mas 
obstâculos a la patentabilidad, particularmente de aquellos que puedan discriminar 
entre los campos y la tecnologia. J. Bougeois, op. cit., pp. 204, 205.
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el legislador comunitario ha optado por la proteccion de las invenciones 
menores bajo el esquema del denominado “modelo de utilidad”, opciôn 
de la que se ha dicho, no se adecùa correctamente a las necesidades 
econômicas, industriales y comerciales vigentes, tal y como lo evidencia 
de un lado, la evoluciôn que ha experimentado esta modalidad industrial 
en la mayoria de los paises que lo regulan y, de otro, dado que la 
formula mas modema séria optar por una patente de segundo nivel, 
como lo han hecho algunos Estados miembros^ "^^ .
D) Armonizaciôn de derechos de autor y derechos conexos
Al igual que ha ocurrido en relaciôn con los derechos industriales, la 
UE actualmente cuenta con multiples cuerpos normativos, que regulan 
los derechos de autor y derechos conexos, taies como:
(i) Directiva 91/250/CEE del Consejo, de 14 de mayo de 1991, sobre 
la protecciôn juridica de programas de ordenador. Valga resaltar que 
existia una Propuesta de Directiva relativa a la protecciôn mediante 
patente de las invenciones implementadas por ordenador en la que se 
contemplaba la interoperatividad con la referida Directiva 91/250/CEE, 
al tiempo que pretendia clarificar la situaciôn actual y armonizarla, dado 
que las diferencias en la protecciôn de las invenciones que incorporan 
programas de ordenador, genera disfunciones en el Mercado interior de 
la UE. Sin embargo, tal Propuesta de Directiva, que en su dia fue sujeta 
a numerosas enmiendas, fue rechazada por el Pleno del Parlamento 
Europeo, en segunda lectura, el 6 de julio de 2005, persistiendo en 
consecuencias las divergencias de los Estados miembros en esta materia.
(ii) Directiva 92/100/CEE del Consejo, de 19 de noviembre de 1992, 
sobre derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afînes a los 
derechos de autor en el âmbito de la propiedad intelectual. Esta 
Directiva materializa las obligaciones contenidas en los arts. 11 y 14 del 
ADPIC (as. C-200/96 Metronome Musik/Music Point). Segùn sus très 
primeros considerandos, la armonizaciôn que pretende, busca eliminar
I. Gonzalez Lôpez, “La proteccion juridica de las invenciones menores en 
Europa: el gran reto de la armonizaciôn comunitaria”, ADI, t. XXV, 2004-2005, pp. 
97-130.
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las diferencias existentes entre las legislaciones nacionales que pueden 
ser fuente de obstâculos al comercio y de distorsiones de la competencia 
que impiden el buen funcionamiento y la realizaciôn del mercado 
interior. En este contexto, tiene por objeto establecer una protecciôn 
juridica armonizada en la CE en lo que atane al derecho de alquiler y de 
préstamo y algunos derechos afînes al derecho de autor en el âmbito de 
la propiedad intelectual.
(iii) Directiva 93/83/CEE del Consejo, de 27 de septiembre de 1993, 
sobre coordinaciôn de determinadas disposiciones relativas a los 
derechos de autor y derechos afînes a los derechos de autor en el âmbito 
de la radiodifusiôn via satélite y de la distribuciôn por cable^^ ;^ Directiva 
93/98/CEE del Consejo, de 29 de octubre de 1993, relativa a la 
armonizaciôn del plazo de protecciôn del derecho de autor y de 
determinados derechos afînes; Directiva 96/9/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 1996, sobre la protecciôn 
juridica de las bases de datos^^ .^
(iv) Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
22 de mayo de 2001, relativa a la armonizaciôn de determinados 
aspectos de los derechos de autor y derechos afînes a los derechos de 
autor en la sociedad de la informaciôn^^^. Dentro de los objetivos de la 
Directiva 2001/29/CE fîguran, adecuar la legislaciôn comunitaria a los 
Tratados OMPI de 1996, armonizar o définir homogéneamente las 
actuaciones de explotaciôn contempladas por las anteriores Directivas 
parciales, para adaptarlas, a las nuevas utilizaciones de la obra 
intelectual que posibilita la sociedad de la informaciôn, piénsese en la
En el as. Egeda (C-293/98) el TJCE déclaré que la Directiva 93/83/CEE del 
Consejo, no establece una armonizaciôn general de las disposiciones sobre los 
derechos de autor, sino ùnicamente una armonizaciôn minima.
R. Bercovitz Rodriguez-Cano, “La protecciôn juridica de las bases de datos”, 
Pe. L: Revista de la Propiedad Intelectual, n® 1, enero-abril 1999, pp. 11-66. En su 
dia el TJCE déclaré el incumplimiento de Irlanda de las obligaciones que le 
incumbian en virtud de esta Directiva, al no haber adoptado las disposiciones 
légales, reglamentarias y administrativas necesarias para darle cumplimiento (as. C- 
370/99, Comisiôn/ Irlanda).
En la sociedad de la informaciôn no debe desconocerse la tendencia a una 
unificaciôn flexible o soft law, por lo que ello influye en la forma regulatoria de los 
derechos de propiedad intelectual en este âmbito. J. C. Femândez Rozas y S. 
Sânchez Lorenzo, op. cit., p. 56.
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copia digital y las transacciones interactivas, asimismo, determinar 
medidas tecnolôgicas de protecciôn que pueden adoptar los titulares, al 
igual los nue vos actos infractores^^ .^ En cuanto a los derechos a los que 
se refiere su normativa, por ejemplo, el derecho de comunicaciôn 
pùblica, la Directiva, posiblemente por razones de claridad y para evitar 
interpretaciones extensivas, expresamente excluye el agotamiento de 
este derecho (art. 3.3). La Directiva, entre otros derechos, también se 
refiere al derecho de distribuciôn, del que mantiene su concepciôn 
tradicional (sôlo abarca copias tangibles, lo que a su vez se corresponde 
con los Tratados OMPI de 1996), al que precisamente alude, para 
armonizar sus limites (art. 5.3), en relaciôn con el agotamiento^^^. 
Relacionado con el derecho de distribuciôn, esta el derecho de alquiler y 
préstamo, de los que es oportuno resaltar, en este punto, que al recaer 
sobre bienes corporales, escapan a las transmisiones realizadas a través 
de Internet, al estar caracterizados por la puesta a disposiciôn del 
original o copia, por tiempo limitado, expirado el cual debe devolverse 
el ejemplar^^ .^ Resaltar ademas, que segùn el considerando 19 de la 
Directiva 2001/29/CE, los derechos morales^^’ no entran en su âmbito 
de aplicaciôn, en tal sentido, en lo que ha estos derechos se refiere, 
remite a lo contemplado en la legislaciôn de los Estados miembros, a la 
Convenciôn de Berna y a los Tratados OMPI. Mencionar en este punto 
ademâs, a la Directiva 98/84/CE del Parlamento europeo y del Consejo 
de 20 de noviembre de 1998 relativa a la protecciôn juridica de los 
servicios de acceso condicional o basados en dicho acceso.
(v) Directiva 2001/84/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
27 de septiembre de 2001, relativa al derecho de participaciôn en
La inffacciôn de los derechos intelectuales en Internet es comùn en el marco 
de las actividades de proveedoras de contenidos o usuarios de los servicios ofertados 
a través de dicha red. En esta problemâtica son relevantes las reglas relativas a la 
responsabilidad de los operadores por: transmisiôn de datos, realizaciôn de copias 
temporales, alojamiento de contenidos, enlaces a sitios de terceros, puesta a 
disposiciôn de motores de bùsqueda. P. A. de Miguel Asensio, Derecho del 
comercio electrônico..., op. cit., pp. 319 y ss.
J. Marco Molina, “La armonizaciôn sobre la propiedad intelectual en las 
Directivas comunitarias”, Derecho privado europeo, Madrid, 2003, pp. 1009-1062.
P. A. de Miguel Asensio, Derecho del comercio electrônico..., op. cit., p.
306.
M. T. Sundara Rajan, op. cit., p. 33.
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beneficio del autor de una obra de arte original^^ ;^ Directiva 2000/31/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a 
determinados aspectos juridicos de los servicios de la sociedad de la 
informacion^^^, en particular sobre el comercio electrônico en el 
mercado interior^ "^^ .
Por lo demas, con las Directivas comunitarias que buscan armonizar 
buena parte del derecho sustantivo de los derechos de autor y de las 
normas relativas a las medidas y procedimientos destinados a protéger 
los derechos de propiedad intelectual, se ha conseguido dar uniformidad 
a dos pilares basicos en materia de derechos de autor y derechos afines, 
sin embargo, todavia queda aproximar las normas nacionales en lo 
relativo a la gestiôn de derechos de autor, materia esta, reconocida como 
el tercer pilar hacia la deseada armonizaciôn integral de los derechos de 
autor y derechos afines, pues si bien en la UE existen varias Directivas 
que aluden a la gestiôn de derechos de autor y derechos afines, ninguna 
de ellas offece una soluciôn a los problemas que se suscitan en materia 
de gestiôn. El Parlamento Europeo (resoluciôn de 15 de enero de 2004 
“sobre un marco comunitario relativo a las sociedades de gestiôn 
colectiva en el ambito de los derechos de autor y derechos afines”), ha
El art. \Ater de la Convenciôn de Berna otorga un derecho inalienable a los 
autores de obras de arte originales y de manuscritos originales, a obtener una 
participaciôn en las ventas de la obra posteriores a la primera cesiôn. Este derecho se 
conoce como droit de suite, y no esta sujeto al principio de trato nacional, sin 
embargo puede estar condicionado a reciprocidad. Se trata de un derecho que pocos 
Estados consagran en sus normativas.
Internet posibilita comunicaciones simultaneas, para multiples usos, 
portâtiles, con ausencia de mecanismos fiables de identificaciôn geogrâfica y con 
escasas ffonteras para la distribuciôn de informaciôn, lo que dificulta el control del 
material disponible en la red, problemâtica que se tiene présente en la mencionada 
Directiva en la que por ejemplo se obliga a los proveedores de servicios a informar 
detalles como una direcciôn fisica, correo electrônico, y en su caso, el lugar de 
registre de su sitio web. D. J. Svantesson, op. cit., p. 63.
Internet dejô de ser una herramienta reservada al intercambio académico y 
cientifico, pasô a utilizase en la vida cotidiana, cambiando los paradigmas clâsicos 
de la economia y de la forma de hacer négocies, para lo que la UE busca adaptarse a 
la era digital, a la economia del conocimiento, en la que sus bénéficiés se extiendan 
a sus ciudadanos y empresas, y dejen de estar en una minoria. K. Kryczka, “Ready 
to join the EU Information Society? Implementation of E-commerce Directive 
2000/31/EC in the EU Acceding Countries -  the example of Poland”, International 
Journal o f Law and Information Technology, vol. 12, 2004, p. 56.
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puesto de manifîesto que la gestiôn de los derechos de autor y derechos 
afines, constituye junto con los derechos reconocidos y las disposiciones 
relativas a su aplicaciôn, el tercer elemento del corpus juridico en 
materia de derechos de autor y derechos afines. Por su parte, la 
Comisiôn Europea adoptô una Comunicaciôn dirigida al Consejo, al 
Parlamento Europeo y al Comité Econômico y Social Europeo (16 de 
abril de 2004), “sobre la gestiôn de los derechos de autor y derechos 
afines en el mercado interior”. Se advierte, que al no existir un derecho 
de autor comunitario, la protecciôn de este derecho se garantiza y se 
aplica a escala territorial por cada Estado miembro. Sin embargo, la 
gestiôn de derechos tienen un fuerte componente transfronterizo, de ahi 
que la Comisiôn ha juzgado necesario examinar, en que medida los 
actuales métodos de gestiôn de los derechos influyen el funcionamiento 
del mercado interior, particularmente en el contexto de la sociedad de la 
informaciôn. Particularmente preocupa en este âmbito, la falta de 
transparencia, el carâcter monopolistico de las entidades de gestiôn, por 
lo que se busca, la creaciôn de un marco legislativo comunitario sobre el 
buen gobiemo de las mismas, persiguiéndose a su vez, el buen 
aprovechamiento del acervo comunitario y la apariciôn de licencias 
comunitarias para la explotaciôn de derechos, al igual, que la creaciôn 
de mecanismos efectivos de impugnaciôn, asi como la aplicaciôn de la 
tecnologia (sistemas DRM - Digital Rights Management o sistemas 
digitales de gestiôn)
E) Mecanismos para la efîcacia de la protecciôn
Aludir al Reglamento (CE) n° 1367/95 de la Comisiôn, de 16 de 
jijnio de 1995, por el que se establecen las disposiciones de aplicaciôn 
del Reglamento (CE) rf 3295/94 del Consejo por el que se establecen 
las medidas dirigidas a prohibir el despacho a libre prâctica, la 
exportaciôn, la reexportaciôn y la inclusiôn en un régimen de suspensiôn 
de las mercancias con usurpaciôn de marca y las mercancias piratas. 
Con este Reglamento se busca impedir, en la medida de lo posible, la
M. R. Quintans Eiras, “Las sociedades de gestion de derechos de autor en la 
Union Europea”, ADI, t. XXV, 2004-2005, p. 465 y ss.
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puesta en el mercado de tales mercancias, adoptandose a tal fin, medidas 
que permitan hacer ffente, con eficacia, al comercio ilegal de las 
mismas, objetivo que se persigue también mediante los esfuerzos 
realizados en ese sentido a nivel intemacional. Citar a su vez, el 
Reglamento (CE) n° ° 1383/2003 del consejo de 22 de julio de 2003 
relativo a la intervencion de las autoridades aduaneras en los casos de 
mercancias sospechosas de vulnerar determinados derechos de 
propiedad intelectual y a las medidas que deben tomarse respecto de las 
mercancias que vulneren esos derechos, asi como el Reglamento (CE) n° 
1891/2004 de la Comisiôn, de 21 de octubre de 2004 por el que se 
adoptan las disposiciones de aplicaciôn del Reglamento (CE) n° 
1383/2003 del Consejo.
En cuanto a los medios de protecciôn de los derechos de propiedad 
intelectual la acciôn de la Comunidad ademas ha concretado aspectos 
procésales en esta materia, a través de la Directiva 2004/48/CE^^^ del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de 2004 relativa al 
respeto de los derechos de propiedad intelectual, que en términos 
générales busca armonizar las disposiciones légales, reglamentarias y 
administrativas de los Estado miembros sobre los medios de tutela de 
los Derechos de propiedad intelectual, asi como garantizar que dichos 
derechos disftuten de un nivel de protecciôn équivalente en el Mercado 
interior. Se entiende que la ausencia de garantias para el respeto de los 
derechos de propiedad intelectual afectaria negativamente el desarrollo 
del Mercado comùn, desincentivaria la creaciôn de bienes intelectuales, 
la inversiôn en los mismos y en good will, peijudicando no sôlo a las 
empresas, sino a sus trabajadores, a los consumidores, a la economia de 
la comunidad, originado pérdidas fiscales^^ .^ Igualmente, dado que en el 
entomo regional europeo, como normalmente ocurre en otras latitudes, 
no existe un tratamiento diferenciado entre la inffacciôn de los derechos
Vid. L. Berenguer Fuster, “Anâlisis critico de la Directiva 2004/48/CE 
relativa al respeto de los Derechos de propiedad intelectual”, Gaceta juridica y  de la 
Union Europea, 2002, pp. 12-28.
A. Gonzales Gonzalo, “La propuesta de Directiva relativa a las medidas y 
procedimientos destinados a garantizar el respecto de los derechos de propiedad 
intelectual”, Pe. L: Revista de la Propiedad Intelectual, Madrid, mayo-agosto, n® 14, 
p. 41.
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intelectuales^^^, o de cualquier otro tipo de ilicito, es oportuno citar, al 
Reglamento (CE) n° 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, 
relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecuciôn de 
resoluciones judiciales en materia civil y mercantil.
Existe pues una normativa comunitaria que estructura y da contenido 
a un régimen europeo comùn, suija de la creaciôn de derechos 
intelectuales de dimensiôn europea, emeija de la armonizaciôn; cuando 
se acude a ésta ùltima el derecho nacional de los Estados miembros 
continùa subsistiendo, pero a cambio, se le niega la posibilidad de 
determinar por si mismo sus objetivos, estando obligado a modificarse, 
evolucionar, desarrollarse, de acuerdo con las exigencias comunitarias; 
resultan unos Derechos nacionales homogéneos y coherentes, no asi, un 
Derecho uniforme, al que sin embargo, dada la reducciôn de las 
disparidades y defectos que propicia el entomo comunitario, se va 
llegando de manera indirecta^^ ,^ en lo que la jurispmdencia del TJCE 
juega un papel decisive, mitigando las desventajas de la utilizaciôn de 
un instrumento de armonizaciôn como las Directivas.
II. Mercado comùn y derechos de propiedad intelectual
1. Sistemas de distribuciôn selective
A) Derecho de la competencia
En lo que atane al Derecho comunitario de la competencia este se 
aplica cuando se falsea la competencia en el Mercado comùn (art. 3.g.
De ser posible la elecciôn del Tribunal ante el que se interpone la demanda, 
debe considerarse aspectos como, que el cese de la actividad infractora sôlo podrâ 
ser ejecutado directamente por aquellas jurisdicciones en las que se localiza dicha 
actividad, mientras que el resarcimiento de los danos sufridos podrâ ser consumado 
(a falta de cumplimento voluntario) en aquellas jurisdicciones en las que se halle el 
patrimonio del demandado. P. A. de Miguel Asensio, Derecho del comercio 
electrônico..., op. cit., p. 326.
F. Diez Moreno, op. cit., p. 269.
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TCE), presupuesto material que se desprende claramente del art. 81^ ®^, 
del art. 87.1 y de la interpretaciôn del art. 82 TCE^^\ Tal Derecho se ha 
definido como un conjunto de normas juridicas comunitarias que sirven 
para luchar contra las conductas de las empresas y de los Estados que 
tienen como objeto o como efecto falsear la competencia en el interior 
del Mercado comùn, afectando el comercio intracomunitario, el TJCE 
(as. 26/76) acoge el criterio de competencia efectiva^^ ,^ la naturaleza y la 
intensidad de la competencia pueden variar en funciôn de los productos 
o servicios de que se trate y de la estructura econômica de los mercados 
sectoriales afectados.
Es évidente que la existencia de los derechos intelectuales, cuya 
esencia es crear derechos negativos (su titular esta facultado para excluir 
a otros del mercado, incluso a él mismo), y las condiciones bajo las que 
se conceden, restringen la competencia, por ejemplo, la mayoria de los 
sistemas de Derecho de la competencia encuentran dificil decidir hasta 
que punto los derechos de propiedad intelectual pueden comercializarse 
libremente, o ser objeto de licencia, sin que de ello resulten unas 
restricciones injustificables en la libre actividad competitiva, o incluso 
pueden excluir la competencia^^^. La problemâtica en lo que a derechos 
intelectuales se refiere, se evidencia en varios asuntos, de los que son un 
ejemplo, aquellos en los que se pretende la anulaciôn de Decisiones de 
la Comisiôn, en cuyo fondo se debate, en su caso, la legalidad de 
sistemas de distribuciôn selectiva y exclusiva, concretamente con 
relaciôn a los acuerdos entre una empresa fabricante y los distribuidores 
de sus productos contrasenados con las marcas de dicho fabricante (vg. 
as. T-208/01, Volkswagen AG), asi como en los que se discuten
En la UE se evidencia en la jurispmdencia comunitaria una especie de 
doctrina de los efectos de una conducta exterior, en el mercado comunitario, en el 
contexto del art. 81 TCE, que posibilitaria la aplicaciôn extraterritorial de la 
normativa comunitaria en materia de competencia, cuando el acuerdo prohibido o el 
abuso de una posiciôn dominante, aunque involucre a agentes econômicos 
extracomunitarios, pueda tener como efecto la ffagmentaciôn del mercado 
comunitario.
A. L. Calvo Caravaca y J. Carrascosa Gonzalez, op. cit, pp. 782 y ss.
La normativa comunitaria busca la competencia efectiva, funcional o 
practicable, no asi la competencia perfecta.
C. Bellamy y G. Child, op. cit., p. 409.
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restricciones de la competencia entre marcas. Decisiones de la Comisiôn 
en las que, por ejemplo, influye para su calificaciôn la sôlida posiciôn de 
que goza la marca de que se trate; asi, el grado de la inffacciôn, la 
gravedad que reviste la misma, puede aumentar por el tamano de las 
empresas implicadas y la importancia de la marca en el mercado 
europeo, lo que a su vez debe compatibilizarse con el principio de 
prohibiciôn de peijudicar a la imagen de marca de la empresa imputada. 
Mencionar a su vez, por ejemplo con relaciôn a los derechos de autor y 
las pràcticas dirigidas a compartimentar el mercado, que los primeros no 
permiten a sus titulares eludir la aplicaciôn de disposiciones como la del 
art. 81 TCE^ '^^ , el cual prohibe las pràcticas colusorias que tengan por 
objeto fijar directa o indirectamente los precios de compra o de venta u
En principio los arts. 81 y 82 TCE comprenden medidas que infringen la 
libre competencia, mientras que los arts. 28 y 30 TCE incluyen ùnicamente medidas 
que peijudican la libre circulaciôn de mercancias, aunque la diferencia entre estos 
âmbitos no es siempre nitida. En el as. 56 y 58/66 (Costen/Grunding) el TJCE 
estimô que el art. 36 TCEE (lease 30 TCE) no podia limitar el âmbito de aplicaciôn 
del art. 85 TCEE (lease 81 TCE). En la sent, de 29 de febrero de 1968 as. 24/67 
(Parke Davis) concluyô que el mero ejercicio de derechos de patente no podia 
considerarse contrario al art. 85.1 TCEE cuando no existe acuerdo, decisiôn o 
prâctica concertada entre empresas, ni puede considerarse como un abuso de 
posiciôn dominante el mero ejercicios de los derechos exclusivos conferidos al 
titular de un derechos de patente. En la sent, de 18 de febrero de 1971 as. 40/70 
(Sirena/Eda) el TJCE declarô que el art. 36 TCEE aunque pertenezca al capitulo 
referente a las restricciones cuantitativas a los intercambios entre Estados miembros, 
se inspira en un principio susceptible de tener también aplicaciôn en materia de libre 
competencia, en el sentido de que los derechos reconocidos por la legislaciôn de un 
Estado miembro en materia de propiedad industrial y comercial no son afectados en 
su existencia por los arts. 85 y 86 TCEE, no obstante su ejercicio puede ser contrario 
a dichas disposiciones. A partir de la sent, en el as. 78/70 (Deutshe Grannophon) el 
TJCE examinô por primera vez el ejercicio de estos derechos desde la perspectiva de 
la prohibiciôn de medida de efecto equivalents, es decir, poniendo en tela de juicio 
la medida estatal en si y no solamente el comportamiento de los particulares. En este 
orden de ideas, si el ejercicio incorrecto de los derechos de propiedad intelectual que 
conduce a un obstâculo a la libre circulaciôn de mercancias se considéra, en 
principio, una actuaciôn del Estado, ello no impide, que en otros casos sean los 
propios particulares o empresas los responsables directos de actuaciones 
anticompetitivas desde la perspectiva de los arts. 81 y 82 TCE. En efecto puede 
darse la existencia de acuerdos o pràcticas restrictivas o un abuso de la posiciôn 
dominante que haga posible la aplicaciôn altemativa de taies articulos. N. Stoffel 
Vallotton, La prohibiciôn de restricciones a la libre circulaciôn de mercancias..., 
op. cit., pp. 850 y ss.
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Otras condiciones de transacciôn, y sus disposiciones se aplican aün 
cuando las empresas en cuestiôn tengan su domicilio fuera de la 
Comunidad (Ahlstrôm Osakeyhtiô y otros/Comisiôn ass. 89/85, 104/85, 
114/85, 116/85, 117/85 y 125/85 a 129/85), pues la fijaciôn de un precio 
impuesto no forma parte del objeto especifico del derecho de autor^^ .^
Citar por ejemplo, en relaciôn con las entidades de gestiôn colectiva 
de derechos de autor y derechos conexos, de acuerdo con el TJCE, el art. 
81 TCE debe interpretarse en el sentido de que prohibe toda prâctica 
concertada entre sociedades nacionales de gestiôn de derechos de 
propiedad intelectual de los Estados miembros que tenga por objeto o 
efecto que cada sociedad deniegue el acceso directo a su repertorio a los 
usuarios establecidos en otro Estado miembro, correspondiendo a los 
ôrganos jurisdiccionales nacionales determinar si efectivamente ha 
tenido lugar una concertaciôn al respecto entre dichas sociedades de 
gestiôn (as. T-224/95 SELL, as. 395/87 Toumier 395/87, ass. 110/88, 
241/88 y 242/88 Lucazeau y otros). Por su parte la Comisiôn ha 
entendido que el mero paralelismo de comportamiento entre las 
sociedades de gestiôn de derechos de propiedad intelectual, no permite, 
a falta de pruebas en este sentido^^ ,^ presumir la existencia de un 
acuerdo o de una prâctica concertada entre estas sociedades, cuando 
existe una explicaciôn lôgica para dicho comportamiento, como cuando 
obedece al hecho de que, en el estado actual del sistema de gestiôn de 
los derechos de propiedad intelectual, no resultaba interesante para 
dichas sociedades concéder a los usuarios situados en otros Estados 
miembros un acceso directo a su repertorio, debido a los costes de
Decision E. Benn, Noveno Informe sobre la Pohtica de la Competencia, 
1979, n. 118-119, y Decisiôn 76/915/CEE de la Comisiôn, de l.de diciembre de 
1976, relativa a un procedimiento de aplicaciôn del art. 85 del Tratado CEE 
(IV/29.018 - Miller International Schallplatten GmbH), asi como la STJCE de 17 de 
enero de 1984, VBVB y VBBB/Comisiôn (43/82 y 63/82).
Segùn reiterada jurispmdencia, la obligaciôn que recae sobre la Comisiôn, 
cuando se le présenta una denuncia con arreglo al art. 3 del Reglamento n® 17, no es 
llevar a cabo una investigaciôn, sino examinar atentamente los elementos de hecho y 
de Derecho puestos en su conocimiento por la parte denunciante, con el fin de 
determinar si dichos elementos revelan una conducta que pueda falsear el juego de la 
competencia dentro del Mercado comùn y afectar al comercio entre Estados 
miembros. Ass. Rendo y otros/Comisiôn C-19/93 P, Automec/Comisiôn (Automec 
II) T-24/90.
146
gestion y de control que tal acceso implicaria^^ .^ Sin embargo, para el 
TJCE debe tenerse présente que aunque se hayan eliminado las clâusulas 
de exclusividad^^^ en los contratos de representaciôn reciproca 
celebrados entre las sociedades de gestiôn^^ ,^ el comportamiento 
consistente en denegar a los usuarios extranjeros el acceso directo del 
repertorio de la correspondiente entidad de gestion y en confiar la 
gestion de su repertorio en el extranjero sôlo a la sociedad implantada en 
el territorio de que se trate, no fue modificado.
Por lo demâs, mencionar que por ejemplo, el Reglamento (CEE) 
1768/92 ha suscitado discusiones en el âmbito del Derecho de la 
competencia. En su dia, la Comisiôn sancionô a AstraZeneca por, entre 
otras cosas, utilizar el procedimiento para la concesiôn del certificado 
complementario de protecciôn, de mala fe, para retrasar la puesta en el 
mercado de las versiones genéricas de un medicamento una vez expirada 
la patente. Para la Comisiôn dicha empresa proporcionô datos falsos a
Entiende la Comisiôn que, si bien debla apreciarse un cierto paralelismo en la 
negativa de las diversas sociedades de gestiôn de la Comunidad a permitir el acceso 
directo a su repertorio solicitado por las discotecas establecidas en otros Estados 
miembros, este paralelismo no debia atribuirse sino a la similitud entre las 
situaciones en las que se encuentran las diferentes sociedades de gestiôn de derechos 
de propiedad intelectual. Lo que se apoya en el carâcter particular del mercado de 
los derechos de propiedad intelectual, cuya protecciôn, para ser eficaz, exige una 
vigilancia y una gestiôn permanentes dentro de los territorios nacionales; de ahi, que 
para la misma, cada sociedad puede garantizar la gestiôn de su repertorio, de forma 
menos onerosa y mâs eficaz, confiândola a la sociedad establecida en este otro 
territorio, en contraposiciôn a cualquier sociedad de gestiôn de derechos de 
propiedad intelectual que desee operar en un territorio distinto del suyo, ya que 
debe: establecer un sistema de gestiôn que le permita negociar con clientes, verifîcar 
los factores que constituyen la base de la remuneraciôn, vigilar la utilizaciôn de su 
repertorio y adoptar las medidas necesarias por lo que se refiere a las usurpaciones 
de derechos que pudieran peijudicarla.
En la sent. Tremblay I as. T-5/93, el TPI anulô, por falta de motivaciôn, la 
decisiôn inicial de la Comisiôn sôlo en la medida en que habia desestimado la 
imputaciôn relativa a la compartimentaciôn del mercado derivada de los contratos de 
representaciôn reciproca y considerô, por el contrario, que la decisiôn contenia los 
motivos de la desestimaciôn de la imputaciôn relativa a la existencia de una prâctica 
colusoria sobre los porcentajes de las remuneraciones.
La opciôn por la gestiôn colectiva tan criticada en los ùltimos tiempos, 
ademâs de velar por los intereses de los titulares de derechos, busca también, de 
alguna manera, la difusiôn o circulaciôn de las creaciones originales y de los medios 
que sirven para su transmisiôn al pùblico. F. Carbajo Cascôn, op. cit., p. 11.
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las administraciones nacionales de patentes en varios Estados miembros 
sobre las fechas de obtenciôn de las autorizaciones de comercializaciôn 
restringiendo la competencia en el mercado mediante el abuso de su 
posiciôn dominante. AstraZeneca recurriô la decisiôn ante el TJPICE 
aduciendo error en la consideraciôn del mercado relevante para el 
establecimiento de su posiciôn de dominio, asi como que las 
declaraciones enganosas realizadas dentro del procedimiento para 
solicitar derechos de propiedad intelectual no pueden calificarse 
juridicamente de abusivas, en tanto los derechos obtenidos 
fraudulentamente no se aplique o puedan aplicarse^^ .^
B) Acuerdos colusorios
El art. 81 TCE dispone que seran incompatibles con el Mercado 
comùn y quedaran prohibidos todos los acuerdos entre empresas, las 
decisiones de asociaciones de empresas y las pràcticas concertadas que 
puedan afectar al comercio entre los Estados miembros y que tengan por 
objeto o efecto impedir, restringir o falsear el juego de la competencia 
dentro del Mercado comùn^^\ Ahora bien, prevé bajo ciertas 
condiciones, la posibilidad de establecer exenciones a determinados 
acuerdos o pràcticas concertadas, en razôn de su utilidad para mejorar la 
producciôn o distribuciôn de productos o para fomentar el progreso 
técnico o econômico, en cuya virtud se dictan reglamentos de exenciôn 
por categorias que resultan imprescindibles para determinar la validez 
de contratos y acuerdos. Respecto al art. 81 TCE se ha pronunciado el 
TJCE en varias ocasiones, resultando una serie de pautas 
jurisprudenciales, dentro de las que valga citar:
C. Otero Garcia-Castrillôn, El comercio intemacional de medicamentos 
op. cit., p. 153.
Por medio de acuerdos las empresas poderosas pueden llegar a repartirse el 
mercado, practicar precios discriminatorios y producir mecanismos similares tan 
eficaces como los derechos de aduana o las restricciones cuantitativas. Asi, las 
disposiciones del Tratado en materia de libre competencia no tienden a prohibir 
simple y llanamente los casos o pràcticas restrictivas de la libre competencia, sino 
que los prohibe en la medida en que obstaculicen el comercio entre los Estados 
miembros. N. Stoffel Vallotton, La prohibiciôn de restricciones a la libre 
circulaciôn de mercancias..., op. cit., p. 96.
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(i) El art. 81 TCE, aptdo. 1, prohibe los acuerdos que tengan por 
objeto restringir la competencia, sin necesidad de tomar en 
consideraciôn sus efectos (Consten y Grundig/Comisiôn ass. 56/64 y 
58/64, Fiatagri y New Holland Ford/Comisiôn T-34/92).
(ii) En el marco de la aplicaciôn del art. 81 TCE, définir el mercado 
de referencia es necesario para determinar si el acuerdo, la decisiôn de 
asociaciôn de empresas o la prâctica concertada de que se trate puede 
afectar al comercio entre Estados miembros y tiene por objeto o por 
efecto impedir, restringir o falsear el juego de la competencia dentro del 
Mercado comùn.
(iii) A efectos de aplicar el aptdo. 1 del art. 81 del Tratado, la 
ponderaciôn de los efectos concretos de un acuerdo es superflua cuando 
resuite que éstos tienen por objeto impedir, restringir o falsear el juego 
de la competencia dentro del Mercado comùn (Sandoz Prodotti 
Farmaceutici/Comisiôn C-277/87, Ferriere Nord/Comisiôn C-219/95 P, 
Montecatini/Comisiôn C-235/92 P).
(iv) En virtud del art. 81 TCE, aptdo. 3, se prevé la posibilidad de 
una exenciôn individual en el caso de que los acuerdos o pràcticas 
controvertidos contribuyan a mejorar la producciôn o la distribuciôn de 
los productos o a fomentar el progreso técnico o econômico, y reserven 
al mismo tiempo a los usuarios una participaciôn equitativa en el 
bénéficie résultante, sin que impongan a las empresas interesadas 
restricciones que no sean indispensables para alcanzar taies objetivos ni 
offezcan a dichas empresas la posibilidad de eliminar la competencia 
respecto de una parte sustancial de los productos de que se trate.
(v) Compete a la empresa solicitante, aportar todos los elementos 
acreditativos necesarios para demostrar la justificaciôn econômica de 
una exenciôn y demostrar que satisface cada uno de los cuatro requisitos 
exigidos por el art. 81 TCE, aptdo. 3, que tienen carâcter cumulative 
(Publishers Association/Comisiôn, T-66/89), demostrar que las 
restricciones causadas a la competencia cumplen los objetivos que 
persigue el art. 81 TCE, aptdo. 3, y que estos ùltimos no pueden 
alcanzarse sin dichas restricciones.
(vi) El hecho de que las clâusulas que limitan la competencia no sean 
interpretadas ni aplicadas de forma rigurosa, carece de pertinencia a 
efectos de demostrar la existencia de una supuesta inffacciôn (Consten y
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Grundig/Comisiôn, ass. 56/64 y 58/64, Ferriere Nord/Comisiôn T- 
143/89 y C-219/95P), ya que el objeto u efecto anticompetitivo de un 
acuerdo debe tomarse en consideraciôn de forma altemativa y no 
cumulativa (Société technique minière, 56/65).
(vii) La jurispmdencia, que admite las justificaciones de los sistemas 
de distribuciôn, considéra, en particular, que una limitaciôn de la 
competencia a nivel de precios résulta inherente a todo sistema de 
distribuciôn selectiva (AEG/Comisiôn, 107/82). Debe reprimirse el 
reforzamiento de la rigidez de la estmctura de precios que pueda 
obstaculizar una competencia eficaz en materia de precios 
(Leclerc/Comisiôn, T-88/92). Aunque no se puede imponer legalmente a 
los revendedores un compromiso en materia de precios, sin embargo, 
respecto a las relaciones, por ejemplo, entre ffanquiciador y 
fi*anquiciado a falta de una prâctica concertada dirigida a la aplicaciôn 
efectiva de precios indicativos, la comunicaciôn de dichos precios no 
constituye una restricciôn de la competencia (Pronuptia, as. 161/84).
(viii) La inffacciôn del art. 81 TCE puede ser el resultado, no sôlo de 
un acto aislado, sino también de una serie de actos o incluso de un 
comportamiento continuado. El acuerdo de voluntades entre empresas 
constituye el elemento central del concepto de acuerdo, en el sentido del 
art. 81 TCE, aptdo. 1^ ^^ , por esta razôn, unas medidas unilatérales 
adoptadas sin el acuerdo de su destinatario no pueden hallarse 
comprendidas dentro del âmbito de aplicaciôn de esta disposiciôn, 
siendo tan sôlo prohibidas, con carâcter excepcional, cuando tienen 
simplemente la apariencia de unilateralidad y su destinatario presta su 
consentimiento tâcitamente; lo que también es cierto en el contexto de la
292 jgj jp j subrayado en sents. como la de Bayer/Comisiôn (T-41/96), que el 
elemento subjetivo que constituye la concordancia de voluntades es una condiciôn 
sine qua non de aplicaciôn del art. 85, aptdo. 1, del TCEE (actualmente art. 81, 
aptdo. 1 TCE), por lo tanto, no basta con remitirse al contrato de concesiôn para 
afirmar que por ejemplo los concesionarios aprueban una politica de abastecimiento 
supuestamente restrictiva. C. Otero Garcia-Castrillôn: “Importaciones paralelas de 
productos farmacéuticos y Derecho de la competencia. Comentarios a la sentencia 
del tribunal de Justicia de Primera Instancia de 26 de octubre de 2000 (as. T-41/96, 
Bayer AG y European Federation of Pharmaceutical Industries'Associations c. 
Comisiôn de las Comunidades Europeas y Bundesverband der Arzneimittel- 
Importeure e. V)”, Noticias de la Union Europea, n® 201, aho XVII, octubre 2001, 
pp. 99-109.
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distribuciôn selectiva^^ .^ El concepto de acuerdo, en el sentido de este 
articulo, tal como ha sido interpretado por la jurispmdencia, se basa en 
la existencia de una concordancia de voluntades entre por lo menos dos 
partes, cuya forma de manifestaciôn carece de importancia siempre y 
cuando constituya la fiel expresiôn de taies voluntades. Vg. basta con 
que las empresas de que se trate hayan expresado su voluntad comùn de 
comportarse de una determinada manera en el mercado. De donde 
résulta que cuando una decisiôn tomada por el fabricante constituye un 
comportamiento unilateral de la empresa, esta decisiôn es ajena a la 
prohibiciôn del art. 81 TCE, aptdo. 1. Téngase en cuenta que deben 
distinguirse los supuestos en los que una empresa ha adoptado una 
medida verdaderamente unilateral y, por tanto, sin la participaciôn 
expresa o tâcita de otra empresa, de aquellos otros en los que el carâcter 
unilateral es sôlo aparente (sent. BMW Belgium, sent. AEG, sent. Ford), 
si bien los primeros no estân incluidos en el art. 81 TCE, aptdo. 1, los 
segundos han de considerarse constitutives de un acuerdo entre 
empresas y, en consecuencia, pueden estar comprendidos dentro de su 
âmbito de aplicaciôn. Se exige entonces para que pueda declararse la 
existencia de un acuerdo, en el sentido del art. 81 TCE, aptdo. 1, 
presentar la pmeba de un concierto de voluntades y este ùltimo debe 
recaer sobre un comportamiento determinado, el cual, por lo tanto, debe 
ser conocido por las partes cuando lo aceptan. Pmeba que debe 
efectuarse de modo juridicamente sufîciente, debe probarse 
fehacientemente que una medida, por ejemplo, de restricciôn de 
abastecimiento de los productos de determinada marca es comunicada a 
los distribuidores y que esta medida pasa a formar parte de las relaciones 
contractuales de las partes. Compete a la Comisiôn recabar pmebas 
suficientemente précisas y concordantes para asentar la firme convicciôn 
de que ha existido la inffacciôn que la misma alegue, al tiempo, cuando 
los elementos que la Comisiôn ha reunido hasten para demostrar prima 
fade  la existencia de un acuerdo, corresponde a la empresa de que se 
trate probar la inexistencia de una concordancia de voluntades entre ella
STJCE BMW Belgium/Comisiôn ass. 32/78, 36/78 a 82/78, AEG/Comisiôn 
107/82, Sandoz prodotti farmaceutici/Comisiôn C-277/87, Tipp-Ex/Comisiôn C- 
279/87.
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y sus distribuidores. Para efectos del referido articulo, es ciertamente 
concebible que pueda considerarse que una evoluciôn contractual baya 
side aceptada por anticipado, en el momento de la firma de un contrato 
de concesiôn legal y en virtud de la misma, cuando se trate de una 
evoluciôn contractual legal que bien se halle prevista en el contrato, sea 
una evoluciôn que el concesionario no pueda rechazar, habida cuenta de 
los usos comerciales o de la normativa. Por el contrario, no puede 
admitirse que quepa considerar que una evoluciôn contractual ilegal ha 
sido aceptada por anticipado, pues en tal caso, ùnicamente puede darse 
la conformidad a la evoluciôn contractual ilegal una vez que el 
concesionario tenga conocimiento de la evoluciôn que desea el 
fabricante.
C) Medidas unilatérales y abuso de posiciôn dominante
Téngase présente lo establecido en el art. 82 TCE segùn el cual, sera 
incompatible con el Mercado comùn y quedarâ prohibida, en la medida 
en que pueda afectar al comercio entre los Estados miembros, la 
explotaciôn abusiva, por parte de una o mas empresas, de una posiciôn 
dominante en el Mercado comùn o en una parte sustancial del mismo. 
Resaltar las actitudes de grupos farmacênticos^^"  ^dirigidas a impedir las 
importaciones paralelas de medicamentos^^^, en las que a este respecto
El régimen juridico del comercio intracomunitario de medicamentos gira en 
tomo a la consecuciôn de la libre circulaciôn de los mismos, al tiempo que se 
procura garantizar la protecciôn de la salud pùblica y promover la competitividad 
del sector farmacéutico. Sin embargo, todavia existen normas de los Estados 
miembros en materia de propiedad industrial (marcas, informaciôn no divulgada y 
especialmente en relaciôn con las patentes) y de salud pùblica que permiten en 
principio, mantener el fraccionamiento territorial de los mercados nacionales contra 
el que luchan las Instituciones comunitarias. El comercio intracomunitario de 
medicamentos ha sido y es objeto de continuos debates derivados de los derechos de 
exclusion territorial conferidos por las patentes de invenciôn y por las marcas, de las 
autorizaciones de comercializaciôn requeridas para la puesta en el mercado de estos 
productos, de la protecciôn de la informaciôn necesaria para obtenerlas y de la 
coexistencia de esta mercancia con la gestiôn nacional de la sanidad pùblica, 
particularmente su financiaciôn. C. Otero Garcia-Castrillôn, El comercio 
internacional de medicamentos..., op. cit., p. 133.
Recursos de casaciôn interpuestos contra la sent, dictada por el TPI de las 
Comunidades Europeas (Sala Quinta ampliada) el 26 de octubre de 2000, en el
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se ha expresado que un fabricante puede adoptar la poHtica de 
suministros que estime necesaria^^ ,^ aùn cuando, por la propia naturaleza 
de su objetivo, por ejemplo obstaculizar las importaciones paralelas, la 
aplicaciôn de dicha politica pueda dar lugar a restricciones de 
competencia y afectar a los intercambios entre Estados miembros, claro 
esta, siempre y cuando lo haga sin abusar de una posiciôn dominante^*  ^
(as. T-41/96). Acerca de lo cual el TJCE ha declarado que la mera 
detectaciôn de un derecho de propiedad intelectual no basta para inferir 
la existencia de una posiciôn de dominio, de ser el caso, sôlo se podrâ 
considerar que una compania farmacéutica innovadora es dominante
asunto Bayer/Comisiôn de las Comunidades Europeas (T-41/96), por el que se 
solicita su anulaciôn.
Para algunos, cuando un productor fija contingentes a los suministros para 
sus mayoristas, en funciôn de las necesidades del mercado nacional que cubren, 
puede constituir un obstâculo a las exportaciones si se combina con una obligaciôn 
adicional de abastecer prioritariamente un mercado determinado, y no se requiere 
ninguna prohibiciôn expresa, pues semejante restricciôn de los suministros causa 
ineluctablemente el efecto de una prohibiciôn de exportaciôn y, por tanto, una 
compartimentaciôn artificial de los mercados, puesto que el suministro ya no séria 
sufîciente para permitir las exportaciones (BAI, EAEPC y el Reino de Suecia en los 
ass. C-2/01P y C-3/01P). Para el TJCE por su parte, el hecho de que exista un 
obstâculo a las importaciones paralelas, no basta para demostrar la existencia de un 
acuerdo prohibido por el art. 81 TCE. El sôlo hecho de que existan de manera 
concomitante un acuerdo, en si mismo neutro, y una medida restrictiva de la 
competencia impuesta de manera unilateral no équivale a un acuerdo prohibido por 
el Tratado. En este contexte, no es sufîciente el simple conocimiento por los 
mayoristas de la voluntad de la fabricante de impedir las importaciones paralelas, ya 
que es necesaria la prueba del “comportamiento implicito de (aquiescencia)”, prueba 
que debe basarse en la constataciôn directa o indirecta del elemento subjetivo que 
caracteriza el propio concepto de acuerdo, es decir, concordancia de voluntades 
entre operadores econômicos sobre la aplicaciôn de una politica, bùsqueda de un 
objetivo o adopciôn de un comportamiento determinado en el mercado; lo cual se 
analiza independientemente de la forma en que se expresa la voluntad de las partes. 
La existencia de un acuerdo no se dériva necesariamente del hecho de que exista un 
sistema de control a posteriori y de sanciôn; sin embargo, el establecimiento de un 
sistema de taies caracteristicas puede constituir un indicio de la existencia de un 
acuerdo.
Vid. R. Salvador, “El derecho de la competencia como instrumente para 
facilitar la comercializaciôn de los medicamentos genéricos”, Gaceta Jurîdica de la 
UE de y  la Competencia, EINSA, Madrid, n° 232, julio-agosto, 2004, p. 89. F. 
Hernandez Rodriguez, “La posiciôn dominante conjunta en el Derecho comunitario 
de la competencia”, ADI, t. XXI, 2000, pp. 91-106.
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después de haber analizado caso por caso las caracteristicas del mercado 
relevante.
De acuerdo con la Comisiôn para examinar si una empresa ocupa 
una posiciôn dominante debe concederse una importancia fundamental, 
como ha sehalado el TJCE en repetidas ocasiones, a la determinaciôn 
del mercado de referenda y a la delimitaciôn de la parte sustancial del 
Mercado comùn donde la empresa pueda llevar a cabo eventualmente 
prâcticas abusivas que obstaculicen una competencia efectiva (GT-Link 
C-242/95). Para la jurisprudencia consolidada, en orden a su aplicaciôn, 
el mercado del producto o del servicio de que se trata engloba al 
conjunto de los productos o de los servicios que, en funciôn de sus 
caracteristicas, son especialmente aptos para satisfacer necesidades 
constantes y poco intercambiables con otros productos o servicios 
(L'Oréal 31/80 y AKZO/Comisiôn, C-62/86). Asimismo, se entiende 
que cuando una posiciôn dominante se extiende a todo el territorio de un 
Estado miembro, este puede constituir una parte sustancial del Mercado 
comùn (Michelin/Comisiôn as. 322/81 y Centre d'insémination de la 
Crespelle as. C-323/93). Respecto a este art. 82 TCE, se ha afirmado 
con relaciôn a la cuestiôn del abuso, que ni el TJCE, ni la Comisiôn, han 
resuelto todavia definitivamente si una politica de extensiôn de los 
derechos de propiedad intelectual constituye un abuso contrario a tal 
articulo, sin embargo, la decisiôn de la comisiôn en el as. Tetra Pak II 
parece indicar que sôlo en circunstancias muy limitadas cabe considerar 
a este tipo de politicas como contrarias a las reglas de la competencia. 
En concrete en la decisiôn de este ùltimo asunto, la Comisiôn considerô 
que Tetra Pak habia seguido una politica de patentes “particularmente 
amplia”, patentando no sôlo tecnologias de base sino también todas las 
modificaciones incluse las de menos importancia, consiguiendo asi una 
prolongaciôn del période de protecciôn inicial. Se sugiere que este tipo 
de estrategia constituye una violaciôn del art. 82 TCE si diera lugar a 
ciertas restricciones del mercado relevante, pero para el TPICE el hecho 
de llevar a cabo una politica de patentes muy activa no es per se un 
comportamiento abusivo en el sentido del art. 82; sentencia del TPICE y 
Decisiôn de la Comisiôn que deben interpretarse en el contexto de las 
circunstancias particulares del caso. Expresiôn “politica de extensiôn de 
derechos de propiedad intelectual” que alude a la situaciôn en la que una
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empresa procura activamente la extension de sus propios derechos de 
propiedad intelectual, no asi, a la adquisiciôn de derechos de un tercero, 
este ùltimo evento que podria ser considerado abusivo, si se sigue el 
razonamiento del TPICE en el as. Tetra Pak I^ ^^ .
De otro lado, obsérvese un asunto (T-198/98 Microsoft/Comisiôn) 
relativo a programas de ordenador editados en lengua francesa y 
comercializados inicialmente fuera de la CE (concretamente en Canada), 
en el cual de acuerdo con la Comisiôn, lo que es avalado por el TJCE, 
las actuaciones de la firma productora domiciliada fuera de la CE y de 
sus filiales ubicadas en la CE y de sus respectives distribuidores 
autorizados, con la fmalidad de impedir la importaciôn de sus productos 
comercializados fuera de la CE no pueden considerarse resultado de un 
acuerdo o de una prâctica concertada entre el productor y sus 
revendedores para fijar los precios de reventa. De donde se desprende 
que cualquier tentativa de utilizar o de vender una de taies copias en la 
CE constituiria una violaciôn de los derechos de autor, y cualquier 
actuaciôn del titular de los derechos de autor dirigida a impedir su 
importaciôn constituiria una tentativa de hacer que se respeten sus 
derechos legitimos y no un acuerdo o prâctica concertada entre el mismo 
y sus revendedores. Asi, para la Comisiôn, taies acciones del titular del 
derecho y sus distribuidores autorizados, debian considerarse 
unilatérales, ya que constituian el ejercicio por parte del mismo de los 
derechos de autor que conserva sobre sus productos comercializados 
fuera de la CE. Sin embargo, en cuanto a la existencia de una prâctica 
abusiva a los efectos del art. 86 del TCEE (lease 82 TCE), que consistia 
concretamente en influir en los precios de reventa de los productos de la 
marca con la que se contrasenaban los programas de ordenador, a través 
de una prohibiciôn de importar los productos editados en lengua 
francesa y comercializados fuera de la CE, hay que tener présente que 
segùn la jurisprudencia comunitaria, aunque el ejercicio de derechos de 
autor por su titular, no constituye en si misma una violaciôn del art. 86 
del TCEE (actual 82 TCE), dicho ejercicio puede dar lugar, en 
circunstancias excepcionales, a un comportamiento abusivo (RTE e 
ITP/Comisiôn ass. C-241/91 P y C-242/91 P). El TJCE, ha indicado
298 R. Salvador, op. cit., p. 89.
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también en el as. C-7/97, Oscar Bronner/Mediaprint que la negativa a 
concéder una licencia por parte del titular de un derecho de propiedad 
intelectual, aunque se trate de una empresa en posiciôn dominante, no 
puede constituir en si misma un abuso de ésta. No obstante, el ejercicio 
del derecho excluyente por el titular puede dar lugar, como se mencionô, 
en circunstancias excepcionales, a un comportamiento abusivo (sent. 
Magill, C-241/91 P y C-242/91 P). Circunstancias excepcionales 
constituidas segün el TJCE, por ejemplo la negativa del reparto a 
domicilio afectaba a un producto (informaciôn acerca de los programas 
semanales de algunas cadenas de televisiôn) cuya entrega resultaba 
indispensable para el ejercicio de la actividad en cuestiôn (ediciôn de 
una guia general de televisiôn), pues, sin la citada entrega, la persona 
que deseara ofrecer tal guia se hallaba en la imposibilidad de editarla y 
de ofrecerla en el mercado, que la citada negativa obstaculizaba^^^ la 
apariciôn de un producto nuevo para el cual habia una demanda 
potencial por parte de los consumidores, que no estaba justificada por 
consideraciones objetivas y que podia excluir cualquier competencia en 
el mercado derivado. Sent. Magill (y su doctrina de las essential 
facilities) para cuya aplicaciôn, es preciso ademâs, no sôlo que la 
denegaciôn del servicio que constituye el reparto a domicilio pudiera 
eliminar toda competencia en el mercado de los diarios por parte de 
quien solicita el servicio y no pudiera justifîcarse objetivamente, sino, a 
su vez, que el servicio en si mismo, fixera indispensable para el ejercicio 
de la actividad de éste, en el sentido de que no hubiera ninguna 
altemativa real o potencial al citado sistema de reparto a domicilio (as. 
C-7/97). De ahi que el TJCE teniendo présente que: existen otras 
modalidades de distribuciôn de diarios y que son utilizados por los 
editores, como la distribuciôn por correo y la venta en comercios y 
quioscos, aùn cuando sean menos venta;osas para la distribuciôn de 
algunos de ellos; no parece que haya obstaculos técnicos, reglamentarios 
ni econômicos que puedan hacer imposible, ni siquiera difïcil, para
De acuerdo con la jurisprudencia del TJCE la union aduanera debia ser tan 
compléta que cualquier obstâculo pecuniario, administrativo o de otra indole debia 
abolirse a fin de realizar la unidad de mercado entre los Estados miembros (STJCE 
de los ass. 37/73 y 38/73). N. Stoffel Vallotton, La prohibiciôn de restricciones a la 
libre circulaciôn de mercancias..., op. cit., p. 58.
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cualquier otro editor de diarios, el crear, por si solo o en colaboracion 
con otros editores, su propio sistema de reparto a domicilio de ambito 
nacional y utilizarlo para la distribuciôn de sus propios diarios.
2. Tension entre libre circulaciôn y  derechos intelectuales
A) Balance entre los intereses contrapuestos
El TCE esta inspirado en la ideologia neoliberal, en él se opta por la 
economia de mercado como el mejor sistema de organizaciôn de los 
recursos econômicos, el que se quiere preservar de ciertos peligros, para 
lo que se busca mantener la apertura de los distintos mercados 
nacionales, haciendo difïcil, a través de la normativa comunitaria, el 
reestablecimiento de ffonteras interiores, que en ocasiones, persiguen los 
propios agentes econômicos {vg. carteles, acuerdos colusorios), de la 
que es un ejemplo la régla general prohibitiva de reparto geogrâfico de 
mercados (art. 81 TCE). El engranaje normativo que defiende la 
competencia al interior de la comunidad no ataca el poder de mercado o 
el crecimiento econômico de las empresas, ni siquiera los oligopolios, 
sino mas bien, el poder econômico que las mismas pueden llegar a 
ostentar, mediante la prohibiciôn de abuso de la posiciôn dominante (art. 
82 TCE). La Comunidad pretende asi, resguardar el principio de 
equidad econômica, con el que la Comisiôn désigna la igualdad^^  ^ de 
oportunidades entre los distintos agentes econômicos, que destierre al 
neoproteccionismo^^’. Concretamente el objetivo del Mercado comùn, 
perseguido con normas como las contenidas en los arts. 28 y 29 TCE 
debe compatibilizarse con las restricciones a la libre circulaciôn de 
mercancias que.permite el art. 30 del mismo Tratado, para el caso, sobre 
la base de los derechos de propiedad intelectual^^ ,^ tensiôn propiciada.
Segùn jurisprudencia reiterada, el principio general de igualdad, que forma 
parte de los principios fundamentales del Derecho comunitario, exige que las 
situaciones comparables no reciban un trato diferente, a no ser que éste se justifique 
objetivamente (vg. sent. SAM Schiffahrt y Stapf ass. C-248/95 y C-249/95).
A. L. Calvo Caravaca y J. Carrascosa Gonzalez, op. cit., p. 788 y ss.
De un lado, los derechos exclusivos que confîere la propiedad intelectual son 
anticompetitivos, ya que restringen el uso de la innovaciôn y de la reputaciôn, de 
otro lado, promueven la competencia, en la medida en que se invierte para crear
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por ejemplo, en las diferencias existentes en esta materia en las 
legislaciones nacionales de los Estados miembros^^^, compatibilizacion, 
y en su caso bùsqueda de equilibrio, a la que contribuye el TJCE a 
través de su jurisprudencia^^. Para llevar a efecto el postulado de libre 
circulaciôn de mercancias, que interactùa con la libre competencia, ha 
sido entonces especialmente relevante el desarrollo jurisprudencial del 
TJCE, vg. as. 26/62 Van Gend en Loos (afirma por primera vez el efecto 
directo de un articulo del Tratado, el art. 12, actual art. 25 TCE), y as. 
8/74 Dassonville^^^ (define el concepto de medida de efecto équivalente 
a una restricciôn cuantitativa, conocida como una definiciôn clâsica)^^ .^
nuevos bienes, los que pueden ser fâcilmente imitados, por lo que si no se protegen 
puede que no se invierta en los mismos. V. Korah, An introductory Guide to EC 
Competition Law and Practice, Oxford, 2004, p. 291.
Piénsese por ejemplo, que el reconocimiento de determinados derechos 
intelectuales, en solo algunos Estados miembros, puede dividir el mercado 
comunitario, lo que ha llevado en su caso, a adoptar diversas medidas en la region, 
en ocasiones favorables a los derechos intelectuales, tales como, la obligaciôn de 
suscribir determinados acuerdos intemacionales a los Estados que se vayan 
adhiriendo a la regiôn, asi, Espana y Portugal, en donde no era posible obtener 
patentes de productos farmacéuticos, se vieron compelidas a suscribir el CPE y a 
modificar su legislaciôn al respecto.
Los autores del TCE han centrado su articulado sobre todo en los obstaculos 
mas évidentes y cuantificables a la libre circulaciôn de mercancias lo que ha 
obligado posteriormente al TJCE a una labor de adaptaciôn a estas nue vas realidades 
a través de su interpretaciôn. Mas aùn cuando la vaguedad de las expresiones libre 
circulaciôn de mercancias, medidas de efecto équivalente, hace que se requiera su 
interpretaciôn por el juez comunitario. N. Stoffel Vallotton, La prohibiciôn de 
restricciones a la libre circulaciôn de mercancias..., op. cit., p. 101.
Los autores en general coinciden en destacar la amplitud de esta definiciôn y 
en estimar que el TJCE ha pretendido englobar en el concepto de medida de efecto 
équivalente tanto las medidas distinta,..como indistintamente aplicables, sin hacer 
ninguna diferencia entre ambas, siendo el ùnico criterio relevante el efecto 
restrictivo que producen. Es destacable la severidad del TJCE en la sent. Dassonville 
dado que la medida cuestionada no creaba realmente una diferencia de trato entre 
mercancias importadas y mercancias nacionales, puesto que no existia producciôn 
interna del producto en cuestiôn, el obstâculo se determino entonces casi 
objetivamente ya que el elemento de compartimentaciôn se hallaba en la 
diferenciaciôn entre productos importados directamente del Estado miembro 
productor y productos importados de un Estado miembro no productor. N. Stoffel 
Vallotton, La prohibiciôn de restricciones a la libre circulaciôn de mercancias..., 
op. cit., pp. 371-374.
S. Martinez-Lage, op. cit., p. 713.
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El principio de libre competencia puede limiter las facultades que las 
legislaciones nacionales reconocen a los titulares de derechos 
intelectuales (vg. sents. del TJCE recaidas en los ass. 56 y 58/64, 40/70, 
51/75 y 76/75, 35/83), por su parte, el principio de libre circulaciôn de 
mercancias, puede afectar a las facultades reconocidas por las 
legislaciones nacionales a los titulares de esta categoria de derechos (vg. 
sents. del TJCE ass. 78/70, 192/72, 16/74, 119/75, 102/77, C-10/89).
Particularmente el TJCE, en su intento de conciliar el poder que la 
Ley nacional otorga al titular de un derecho de propiedad intelectual, 
con los principios de libre competencia y de libre circulaciôn de 
mercancias^^^, ha tenido que sopesar los intereses en conflicto^^ ,^ por un 
lado, el interés privado del titular de ejercer los derechos que se le 
confieren^^ ,^ y por otro, el interés pùblico de garantizar en el âmbito 
comunitario los citados principios. Para el efecto este Tribunal se vale 
de diferentes argumentes. En un primer momento la balanza se incliné 
por el interés pùblico, por ejemplo, se entendia que el ejercicio de un
La complementariedad entre las reglas de la libre circulaciôn de mercancias y 
la libre competencia (y en este sentido de los arts. 28 y 81 del TCE va mas alla de 
consideraciones meramente teôricas puesto que en ciertos casos pueden servir para 
colmar lagunas de unas a otras. El TJCE (sent, del as. 229/83 Leclerc, de 10 de 
enero de 1985), ha indicado que el objetivo del Mercado comùn es asegurado 
especialmente por dichos articulos. No obstante, la libre circulaciôn de mercancias y 
la libre competencia se diferencia en cuanto a sus destinatarios. La primera sôlo se 
refiere, en principio, a obligaciones de los Estados miembros, la segunda concieme a 
los particulares. Por otra parte, la supresiôn por via del art. 30 TCE de obstaculos a 
la libre circulaciôn de mercancias causados por la protecciôn estatal del ejercicio de 
derechos de propiedad industrial y comercial por sus titulares, ha hecho surgir dudas 
sobre si la prohibiciôn de medidas de efecto équivalente creaba también 
obligaciones directamente para los particulares. Ahora bien, el TJCE ha precisado 
que la prohibiciôn de medidas de efecto équivalente vincula a los Estados miembros 
mientras que los art. 81 y ss. conciemen es a la competencia entre empresas. N. 
Stoffel Vallotton, La prohibiciôn de restricciones a la libre circulaciôn de 
mercancias..., op. cit., pp. 93 y ss.
Todo proceso de integraciôn repercute en la ordenaciôn del mercado, se 
incluyen reglas de defensa de la competencia, con el propôsito de preservar el 
funcionamiento efîciente del sistema econômico. J. C. Fernandez Rozas, Lus 
Mercatorum..., op. cit., 347.
Vid. A. Casado, “Globalizaciôn y propiedad industrial: la respuesta 
comunitaria”, Cuadernos de la càtedra “Jean Monnet” de la Universidad de 
Zaragoza, 2004, 60 p.
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derecho intelectual (para el caso la marca) era susceptible de contribuir 
al reparto de los mercados y de atentar de esta manera a la libre 
circulaciôn de mercancias (as. 40/70). Mas adelante, el TJCE empieza a 
considerar otros intereses, vg. el de los consumidores en no ser 
confundidos sobre la procedencia del producto, asimismo, descubre en 
el interés publico una nueva faceta, centrada por ejemplo, en el papel de 
la marca en el correcto funcionamiento del sistema econômico al 
precisar que el derecho de marca constituye un elemento esencial del 
sistema de competencia no falseado que el Tratado quiere establecer y 
mantener (as. C-10/89). En este contexto, en unos casos, se justifican las 
restricciones a los derechos intelectuales reconocidos en la esfera 
nacional, con la fmalidad de propiciar la integraciôn del mercado y 
favorecer la libre competencia^ respetando el principio de libre 
circulaciôn como herramienta de integraciôn econômica^^^; y en otros, 
se opta por reconocer la plena eficacia de dichos derechos, aunque ello 
signifîque aceptar ffagmentaciones en el mercado comunitario. La 
protecciôn de la propiedad industrial y comercial cuando ha prevalecido 
ha justificado derogaciones a la libre circulaciôn de mercarias y de 
servicios en el Mercado comùn, por lo que se dice que en la regiôn no 
hay una postura absoluta en favor de la competencia econômica, regiôn 
en la que también se tiene présente que la mas ôptima soluciôn de los 
problemas econômicos tiene lugar en una economia de mercado en la 
que rija la competencia, en la que la propiedad intelectual tiene un papel 
relevante. Precisamente los âmbitos en los que estos derechos propician 
la concentraciôn econômica, son los que generan mas debate en la UE, 
vg. derechos de autor gestionados por las sociedades de gestiôn 
colectiva, industrias audiovisuales, el derecho de distribuciôn^'^
Vid. J. A. Gomez Segade, “Panorâmica del derecho de la libre competencia 
en la CEE”, ADI, t. V, 1978, pp. 67-122.
La libre circulaciôn de mercancias no représenta por si misma ningun grado 
ni sistema de integraciôn, ni un objetivo en si, sino uno de los medios de acciôn para 
la realizaciôn del Mercado comùn y del Mercado interior. N. Stoffel Vallotton, La 
prohibiciôn de restricciones a la libre circulaciôn de mercancias..., op. cit., p. 84.
Vid. J. Massaguer Fuentes, “La protecciôn de los sistemas de distribuciôn 
selectiva ante las ventas grises ”, Estudios sobre Derecho Industrial. Homenaje a H. 
Baylos, Colecciôn de trabajos sobre Propiedad Industrial e Intelectual y  Derecho de 
la Competencia, Barcelona, 1992, pp. 449-472.
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(especialmente en el sector farmacéutico), debate que el TJCE trata de 
disminuir a través de sus sentencias, las que disgustan o agradan 
dependiendo de los intereses en juego, pero de las que no se puede negar 
forman un cuerpo doctrinal consolidado, que hoy ha de ser tenido en 
cuenta a la hora de interpretar y aplicar el Derecho comunitario y los 
derechos n a c io n a le s ^ mas aùn cuando la fijacion de los limites 
generates de la competencia leal es dejada a la jurisprudencia^'"', la que, 
en la medida en que involucre derechos de propiedad intelectual y el 
Derecho comunitario de la competencia^'^, debe aplicarse con un 
enfoque econômico y no puramente juridico^
B) Existencia vs. ejercicio del derecho
Para mantener incôlume la competencia exclusiva que en 
determinadas materias conservan los Estados miembros, entre otras 
razones, el TJCE ha desarrollado diferentes doctrinas, como la que 
predica la distinciôn entre la existencia y el ejercicio^de los derechos
J. L. Dominguez Garrido, op. cit., p. 17.
Dada la poca armcnizaciôn del Derecho represor de la competencia desleal 
en la UE, los Estados miembros podrian adoptar diferentes posiciones cuando 
realizan el juicio de deslealtad, por lo que el TJCE puede brindar luz al respecto, vg. 
asuntos C-108/97 y c-109/97. A. Garcia Vidal, El uso descriptivo de la marca ajena, 
Madrid, 2000, p. 88.
La competencia desleal, en el âmbito comunitario, estâ mâs relacionada con 
la protecciôn de los consumidores que de los competidores. En este sentido, por 
ejemplo, la excepciôn a la libre circulaciôn de mercancias, derivada de inffacciones 
al Derecho de la competencia desleal, no se sustenta con base en el art. 36 TCEE 
(actual 30 TCE), dentro del concepto de propiedad industrial y comercial, como 
defendiera en su momento la Comisiôn, ni en los arts. 85 y 86 (actuates 81 y 82), 
sino mâs bien, ton fundamento el art. 30 (actual 28), en orden a protéger los 
intereses del consumidor. C. Otero Garcia-Castrillôn, Patentes y  comercio 
internacional..., op. cit., pp. 75 y ss.
Teniendo présente un enfoque econômico, el TPICE ha puesto de manifiesto 
por ejemplo, que un operador econômico cuando tiene condiciôn de représentante de 
una empresa productora, estâ plenamente autorizada para actuar y para designarse en 
sus actividades comerciales como représentante de la misma, asi como para utilizar 
su marca y su logotipo, en el marco de sus actividades de agente {Vid. as. T-59/99).
La distinciôn entre existencia y ejercicio, para algunos, es un instrumento de 
politica judicial flexible que ha permitido desarrollar el Derecho en esta ârea. G. 
Friden, “Recent Developments in EEC Intellectual Property Law, The Distinction
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intelectuales, a pesar de que la primera se evidencia en el segundo (la 
existencia de un derecho se manifiesta en todas las formas en las que 
puede ser ejercido). La existencia esta protegida por el art. 30 TCE, 
mientras que el ejercicio queda limitado a las reglas del Tratado. Esta 
doctrina establece como régla general, que cuando se trata de la 
existencia, la restricciôn al comercio esta justificada, y cuando se trata 
del ejercicio prevalece el libre comercio (se permite restringir el 
ejercicio del derecho intelectual en pro de la libre circulaciôn), lo que 
plantea dificultades.
La doctrina en cuestiôn va siendo delimitada por el TJCE y se aplica 
sôlo cuando la motivaciôn es la integraciôn del mercado comunitario, en 
tal caso, el ejercicio del derecho esta justificado en la medida en que se 
salvaguarde “el objeto especifico” del derecho de propiedad intelectual, 
el que varia dependiendo de la naturaleza de cada uno de ellos, objeto 
que puede estar establecido en el Derecho comunitario y lo interpréta el 
TJCE, aunque, la legislaciôn nacional de un Estado miembro puede 
concéder al titular de un derecho facultades especificas que entren a 
formar parte de su objeto especifico de la protecciôn en ese Estado^en 
particular. Por su parte, la existencia se refiere al objeto especifico de la 
protecciôn de las modalidades intelectuales, por ejemplo, el objeto 
especifico de la protecciôn de: a) los derechos de autor y derechos 
conexos (as. 158/86 Warner Brothers), incluye los aspectos econômicos 
de estos derechos, y protege tanto los derechos patrimoniales como los 
morales^(ass.  C-92/92 y C-396/92 Phil Collins), b) las marcas 
comprende no sôlo su fimciôn esencial de indicaciôn de fuente de 
procedencia, sino su funciôn garantizadora de la calidad (as. Paranova), 
incluye las facultades exclusivas conferidas a su titular, de usarla para 
distinguir sus productos y de la primera comercializaciôn de los mismos, 
c) las patentes involucra las très formas en que su titular puede usar la 
invenciôn, como lo son, la fabricaciôn del producto, su puesta en el
Between Existence and Exercise Revisited”, CML Rev., vol. 26, 1989, pp. 193-217. 
También ha sido tildada, de irrealista y artificial, en tanto, si el derecho no puede 
ejercitarse, tampoco puede decirse que exista. E. L. White, “In Search of the Limits 
to Article 30 of the EEC Treaty”, CML Rev., vol. 26, 1989, pp. 235-280.
C. Bellamy y G. Child, op. cit., p. 411.
M. T. Sundara Raj an, op. cit., p. 33.
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mercado por primera vez (monopolio de la primera explotaciôn del 
producto), la facultad de oponerse a la usurpaciôn de sus derechos por 
parte de terceros (as. 434/85 Allen & Hanburys^^  ^ vs. Generics; as. 
187/80 Merck), en tal sentido, abarca en su caso, la facultad del titular 
de la patente de oponerse a que un tercero utilice sin su consentimiento 
directo o indirecto, para obtener una autorizaciôn de comercializaciôn en 
la CE^ '^, muestras de un medicamento, fabricadas segùn el 
procedimiento patentado (as. C-316/95 Generics/Smith). En cuanto al 
ejercicio de los derechos intelectuales el TJCE ha entendido que puede 
restringirse en la regiôn, el ejercicio del derecho de distribuciôn en pro 
de la libre circulaciôn de mercancias, para evitar la ffagmentaciôn por 
esa circunstancia, reconociendo la doctrina del agotamiento de ese 
derecho, la que ya contempla expresamente el Derecho comunitario en 
relaciôn con algunas modalidades intelectuales, y que abarca en algunos 
casos al territorio EEE, agotamiento que como doctrina sigue
En la sent. Allen & Handburys el TJCE considerô que los arts. 30 y 36 TCEE 
(lease 28 y 30 TCE) deben interpretarse en el sentido en que se oponen a que las 
jurisdicciones de un Estado miembro concedan una medida cautelar que prohiba 
importar de otro Estado miembro un producto que viole un derecho de patente 
calificado como licencia de derecho, contra un importador que se haya 
comprometido a obtener dicha licencia en las condiciones previstas por la ley, 
mientras que no cabe una medida cautelar similar, en las mismas condiciones contra 
un infractor que fabrique productos de imitaciôn en el territorio nacional. En este 
caso la medida controvertida residia en el trato discriminatorio hacia ciertas 
importaciones que puede derivarse de la decisiôn judicial. Esta sentencia confirma 
que un régimen de propiedad intelectual debe ser de por si indistintamente aplicable 
para poder gozar de la presunciôn de legitimidad amparable en el art. 30 TCE. El 
criterio de determinaciôn para considerar la medida como medida de efecto 
équivalente habia sido la discriminaciôn de las importaciones a causa de la 
diferencia de garantias jurisdiccionales y no la compartimentaciôn artificial del 
mercado del producto cuando habia agotado ya su derecho el titular. N. Stoffel 
Vallotton, La prohibiciôn de restricciones a la libre circulaciôn de mercancias..., 
op. cit., pp. 247-248, 578.
En materia del segundo solicitante de autorizaciôn de comercializaciôn de un 
medicamento, los Estados miembros pueden prever normas distintas para protéger al 
titular de la patente. M. Lobato Garcia-Mijân, “Los derechos nacionales y el 
Derecho comunitario europeo de propiedad industrial ante el Acuerdo ADPIC...”, 
op. cit., p. 215.
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delineando el TJCE^^  ^ y la que ocupa un apartado especial en este 
anâlisis, al igual que lo relativo a las modificaciones de la presentaciôn 
de productos, como mâs adelante se analiza.
Ahora bien, la jurisprudencia mâs reciente no hace eco de la 
distinciôn existencia-ejercicio, lo que puede ser acertado, no sôlo por los 
problemas conceptuales y técnicos que ella plantea, sino por la 
incidencia que ya tiene el Derecho comunitario en la existencia de los 
derechos intelectuales, lo que no desconoce su utilidad en materia de 
competencia. A su vez, en cuanto al objeto especifico de la protecciôn 
que complementa la doctrina de referencia, para algunos autores el 
recurso al mismo tiene valor instrumental, pero como concepto es 
técnicamente criticable, en tanto se formula como posibilidad de actuar 
y de excluir, cuando en un régimen de libertad de comercio, 
modalidades industriales por ejemplo como ocurre con la patente sôlo 
confiere un derecho de exclusiôn; para otros, el objeto especifico es 
inadecuado como criterio de delimitaciôn, pues lo entienden como 
criterio de justificaciôn que explica porque en algunos casos el titular 
del derecho no puede ffenar la importaciôn, pero que no marca la 
ffontera entre unos casos y otros. Concepto del objeto especifico que ha 
sido dejado de lado por el propio TJCE, quien ha cedido en favor de la 
distinciôn entre el ejercicio legitimo y el abusivo del derecho, como se 
evidencia en su sentencia del as. 341/87 EMI (no se define el objeto 
especifico del derecho de autor)^^ ,^ o en la del as. C-469/00 Grana 
Pagano, en la que resaltô que las denominaciones de origen^ "^' protegen
Vid. M. Lobato Garcia-Mijân, “El agotamiento de los derechos de propiedad 
intelectual e industrial en la doctrina del Tribunal de Justicia de las Comunidades 
Europeas”, Anuario de Derecho civil, vol. 44, 1991, pp. 553-610.
 ^  ^ C. Otero Garcia-Castrillôn, Patentes y  comercio internacional, op. cit., p. 
188 y ss. Como lo menciona esta misma autora, Beier sugiere desterrar, junto con 
las distinciones existencia-ejercicio, el concepto de objeto especifico. F. K. Beier, 
“Industrial Property and the Free Movement of Goods in the Internal European 
Market”, //C, vol. 21, n° 2, 1990, pp. 131-160.
La confluencia en las DO de dos normativas, la de propiedad industrial y la 
de competencia desleal, que protegen intereses diferenciados, propicia un 
particularismo en su regulaciôn, de modo que su eficacia internacional estâ 
supeditada, o bien a una modulaciôn del principio de territorialidad, o bien a una 
protecciôn basada en criterios proteccionistas del mercado extranjero. P. Jiménez 
Blanco, Las denominaciones de origen..., op. cit., p. 175.
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también a sus titulares, trente a una utilizaciôn abusiva de taies 
denominaciones, por terceros que desean aprovecharse de la reputaciôn 
que éstas han adquirido^^ ;^ ademâs, ha seguido esta orientaciôn en 
materia de marcas al indicar que se protege a su titular contra los 
competidores que quisieran aprovecharse de la reputaciôn de la marca.
3. Medidas de efecto équivalente a restricciones cuantitativas
A) En el âmbito de la propiedad intelectual
Se detectan obstâculos al comercio constituidos por barreras 
arancelarias y no arancelarias^^^, las primeras ciertamente disminuidas, 
como la evoluciôn lo confirma e incluso eliminadas al interior de 
regiones como la UE, las segundas, las medidas de efecto équivalente a 
las restricciones cuantitativas, son de uso frecuente y cada vez mâs 
sofisticadas, aparecen incluso, en un sistema liberalizado como el 
comunitario. Concretamente el art. 28 del TCE prohibe a los Miembros 
de la UE las restricciones cuantitativas a la importaciôn, asi como todas 
las medidas de efecto equivalente^^ ,^ adviértase que el âmbito de 
aplicaciôn de este articulo no incluye los obstâculos contemplados por 
otras disposiciones especificas, asi, los obstâculos de carâcter fiscal o de 
efecto équivalente a los derechos de aduana que se contemplan en los 
arts. 23, 25 y 90 TCE quedan fuera de la prohibiciôn que establece este
La finalidad de las denominaciones de origen es garantizar que el producto 
por ellas amparado procédé de una zona geogrâfica determinada y présenta 
determinados caractères particulares, pueden constituir un medio esencial de atraer 
una clientela, a su vez, la percepciôn del consumidor depende, ademâs, de su 
convicciôn de que los productos vendidos con la denominaciôn de origen son 
auténticos.
Son muchos los paises o agrupaciones de ellos que utilizan “barreras no 
arancelarias”, de las que son un ejemplo, las cuotas de importaciôn o contingentes, 
subvenciones, regulaciones sanitarias e higiénicas y otras politicas gubemamentales 
aplicadas como instrumento de restricciôn del comercio, las que son menos 
évidentes, aunque liias efectivas. J. C. Femândez Rozas, Sistema del Comercio 
Internacional..., op. cit., p. 48.
El art. 28 TCE no estable una definiciôn de medida de efecto équivalente a 
una restricciôn cuantitativa, lo que para algunos es acertado, ya que cualquier 
definiciôn o enunciaciôn puede quedarse corto, cuando, como ocurre en la prâctica, 
la realidad supera cualquier previsiôn al respecto. S. Martinez-Lage, op. cit., p. 714.
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art. 28 TCE (ass. C-78/90 a C-83/90). La jurisprudencia y, también la 
doctrina, han ido delimitando el concepto de medida de efecto 
équivalente a las restricciones cuantitativas, al igual que los supuestos y 
circunstancias en las que las mismas estarian justificadas.
Desglosando el art. 28 TCE, estan prohibidas entre los Estados 
miembros: i) las restricciones cuantitativas a la importaciôn y ii) las 
medidas de efecto équivalente. Éstas ultimas, de acuerdo con la 
jurisprudencia, constituyen toda medida que pueda obstaculizar directa o 
indirectamente, efectiva o potencialmente, el comercio intracomunitario 
(doctrina Dassonville^^^), prohibiciôn de estas medidas que es valida no 
sôlo para las medidas estatales, sino igualmente para las que emanan de 
las Instituciones comunitarias (as. Kieffer y Thill C-114/96 y 
Schwarzkopf C-169/99). Asi, una medida que prohibe la
STJCE de 11 de julio de 1974 Dassonville 8/74 y de 9 de febrerc de 1995 
Leclerc-Siplec C-412/93. En materia de libre circulaciôn de mercancias, la 
jurisprudencia del TJCE ha evolucionado de forma restrictiva, reduciendo el efecto 
de la libertad y el rigor de la régla de reconocimiento, en los supuestos mâs 
vinculados al Derecho privado, como son los referidos a la comercializaciôn de 
productos. Tanto la sentencia Dassonville como la Cassis de Dijon impusieron una 
concepciôn muy extensiva de la régla de reconocimiento, en un sentido muy similar 
al que rige aùn en el âmbito de la libre circulaciôn de servicios. La STJCE de 24 de 
noviembre de 1993, ass. C-267 y C-268/91, comùnmente conocida como la sent. 
Keck, viene a alterar la situaciôn, modifîcando la jurisprudencia anterior y obligando 
a matizar, segùn los supuestos, el régimen de las normas que restringen la libre 
circulaciôn de mercancias. Sentencia que generalmente se aplica cuando se trata de 
materias de Derecho privado, cuyas normas, en el âmbito nacional, no sôlo pueden 
resultar discriminatorias respecto de los productos importados, sino también 
proteccionistas cuando aparentemente garantizan la igualdad de trato. Ahora bien, es 
cierto que la mayoria de las veces, la jurisprudencia del TJCE relativa a la libre 
circulaciôn de mercancias involucra disposiciones nacionales de Derecho pùblico, 
taies como, restrictivas de indole econômica, fiscal, administrativa. S. Sanchez 
Lorenzo, op. cit. p. 18. En la sent. Keck el TJCE ha determinado que el concepto de 
medida de efecto équivalente tiene un alcance distinto segùn la clase de medidas 
estatales de que se trate, es decir, si se trata de normas relativas a los requisitos que 
deben cumplir los productos o de disposiciones nacionales que limiten o prohiban 
ciertas modalidades de venta. El TJCE ha querido en este caso modificar y aclarar su 
jurisprudencia, porque era cada vez mâs frecuente la invocaciôn del art. 30 TCE para 
impugnar cualquier tipo de normativa que limite la libertad comercial de los 
operadores econômicos, sin referirse a los productos de otros Estados miembros. N. 
Stoffel Vallotton, La prohibiciôn de restricciones a la libre circulaciôn de 
mercancias..., op. cit., pp. 268 y 673.
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comercializaciôn en el territorio de un Estado miembro, de una 
mercancia que ha sido licitamente comercializada en el territorio de otro 
Estado miembro, constituye una medida de efecto équivalente.
La prohibiciôn de las referidas medidas no es absoluta, admite 
excepciones, como lo establece el art. 30 TCE (antes art. 36 TCEE), por 
ejemplo con base en los derechos de propiedad industrial y comerciaÉ^^, 
pero siempre que ello no constituyen “un medio de discriminaciôn 
arbitraria ni una restricciôn encubierta del comercio entre los Estados 
miembros”. A este respecto de la jurisprudencia del TJCE puede 
extraerse que: i) como régla general se prohiben las restricciones 
cuantitativas y medidas de efecto équivalente: estan prohibidas entre los 
Estados miembros las restricciones cuantitativas a las importaciones y 
las medidas de efecto équivalente, ii) excepciôn, protecciôn de la 
propiedad industrial y comercial: por razones de protecciôn a la 
propiedad industrial y comercial puede justifîcarse las prohibiciones o 
restricciones a la importaciôn, iii) debe hacerse una interpretaciôn 
restrictiva de la excepciôn: la UE no afecta la existencia de los derechos 
reconocidos por la legislaciôn de un Estado miembro en materia de 
propiedad industrial y comercial, pero si puede afectar su ejercicio en 
determinadas circunstancias y en virtud de las prohibiciones establecidas 
al respecto, ya que involucra uno de sus principios fundamentales la 
“libre circulaciôn de mercancias”. En este sentido respecto a la libre 
circulaciôn de mercancias vs. propiedad industrial y comercial, se 
entiende que la protecciôn de la propiedad industrial y comercial puede 
ser admitida como excepciôn a la libre circulaciôn de mercancias, 
siempre y cuando, la medida esté justificada en la protecciôn especifica 
de los derechos que constituyen el objeto especifico de dicha propiedad 
(recuérdese la evoluciôn de esta doctrina, por lo que téngase présente lo 
indicado respecto al abuso del derecho), por lo que no puede ser
Es generalmente reconocido que los derechos de propiedad intelectual al 
conferir derechos exclusivos a su titular constituyen barreras de entrada a un 
mercado determinado. Se percibe hasta mediados de los 70s que la Comisiôn y el 
TJCE fueron hostiles a los derechos de propiedad intelectual, los que eran percibidos 
como un medio de compartimentar artifîcialmente el Mercado comunitario. V. 
Korah, op. cit., p. 378.
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discriminatoria ni ser una restricciôn encubierta al comercio de los 
Estados miembros (interpretaciôn restrictiva de dicha excepciôn),
Ahora bien, como se ha puesto de manifiesto por la doctrina, en 
principio, la protecciôn de los derechos intelectuales, sôlo entraria en el 
concepto de medida de efecto équivalente en determinadas 
circunstancias, es decir, cuando se compruebe que peijudica 
especificamente las importaciones. Este séria el caso cuando el titular 
del derecho exclusivo pretende resarcirse dos veces de su derecho, 
solicitando a los Tribunales su protecciôn para impedir la importaciôn 
de productos que ha comercializado el mismo o con su consentimiento 
en otro Estado miembro, o cuando se confiere al titular del derecho 
exclusivo mayores acciones contra los importadores que contra los 
inffactores de su derecho exclusivo en el âmbito nacional. En estos 
casos la medida se incorpora al concepto pero a través del art. 30 TCE y 
no por la del art. 28 TCE. Lo que se atribuye a que el ejercicio normal y 
no solamente la propia legislaciôn sobre el derecho intelectual escapa a 
la prohibiciôn de medida de efecto équivalente, segùn se dériva de la 
jurisprudencia comunitaria.
B) Casos relativos a derechos de autor y derechos conexos
En relaciôn con los derechos de autor y derechos conexos, 
mencionar la sent, de 22 de enero de 1981 as. 58/80 (Dansk 
Supermarked/Imerco) en la que el TJCE confirmô que la decisiôn de un 
ôrgano judicial intemo podia ser una medida contraria a los arts. 30 y ss. 
TCEE (léase 28 y ss. TCE), los que deben interpretarse en el sentido de 
que la autoridad judicial de un Estado miembro no puede prohibir la 
comercializaciôn sobre el territorio de ese Estado de una mercancia 
protegida por un derecho de autor o un derecho de marca cuando dicha 
mercancia habia sido licitamente comercializada en el territorio de otro 
Estado miembro por el titular de esos derechos o con su consentimiento. 
El obstâculo no residia en la propia legislaciôn, ni en la actuaciôn del 
particular, sino en la propia decisiôn judicial. En otro asunto, el ya 
citado as. EMI el TJCE puso de relieve que las disposiciones del 
Tratado referidas a la politica comercial comùn de la Comunidad no 
prevén ninguna obligaciôn de los Estados miembros de extender a los
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paises terceros los principios imperativos que rigen la libre circulaciôn 
de mercancias entre los Estados miembros y, en particular la prohibiciôn 
de medidas de efecto équivalente a las restricciones cuantitativas. Asi 
declarô que aunque un obstâculo a la importaciôn de un producto de un 
pais tercero pudiera constituir una medida de efecto équivalente, cuando 
no afecta a la libre circulaciôn de mercancias entre Estados miembros, 
no estâ prohibido por los arts. 28 y ss. TCE, por lo que limita la 
aplicaciôn de la prohibiciôn al espacio intracomunitario (no abarca 
entonces, los intercambios directos con Estados ajenos a la regiôn, ni los 
intercambios comerciales puramente internes). A su vez, hacer 
referencia al as. 55 y 57/80 (Musik Vertieb Membran/GEMA), en el que 
TJCE declarô que una legislaciôn nacional, cuya aplicaciôn lleva a 
impedir el comercio de soportes de sonido entre Estados miembros, 
debe considerarse como una medida de efecto équivalente a una 
restricciôn cuantitativa. El obstâculo nacia de la legislaciôn inglesa que 
preveia una menor retribuciôn por las licencias de derechos de autor que 
la alemana y para compensar esta diferencia la sociedad de autores 
GEMA (basândose en el derecho exclusivo de explotaciôn que ejerce en 
nombre del titular de derechos de autor) habia pretendido supeditar las 
importaciones de soportes de sonido procedentes del Reino Unido a una 
exacciôn que le permitiese resarcirse de la diferencia de retribuciôn. Si 
se observan las conclusiones del Abogado General en el asunto en 
cuestiôn, las razones del TJCE fueron realmente, entre otras, la 
naturaleza distinta del obstâculo a la libre circulaciôn de mercancias que 
podia asimilarse a una exacciôn de efecto équivalente a derechos de 
aduana, mâs que a las caracteristicas normales de los obstâculos 
causados por la exclusividad de un derecho de propiedad industrial o 
comercial; no podia permitirse a una empresa encargada de la gestiôn de 
derechos de autor percibir una exacciôn sobre productos importados de 
otro Estado miembro, y efectuar asi una compartimentaciôn en el 
interior del Mercado comùn, lo que séria tanto como facultar a una 
empresa privada a que imponga una exacciôn sobre la importaciôn de 
soportes de sonido, que ya se encuentran en libre circulaciôn en el 
mercado, por el hecho de su paso por una ffontera. Finalmente, aludir a 
los ass. 60 y 61/84 (Cinéthéque/Federation des Cinemas Français) que 
para la mayor parte de la doctrina evidencia una evoluciôn decisiva, en
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cuanto a la amplitud de la nocion de medida de efecto équivalente, dado 
que por primera vez el TJCE considéra como tal a una medida que no 
suponia ni una discriminaciôn formal, ni material, tendiendo entonces a 
objetivizar el concepto y a endurecer su postura cuando la 
compartimentaciôn de las importaciones de ciertos productos es 
absoluta o casi absoluta.
C) Ejemplos en materia de derechos industriales
En el caso de las patentes, las que han suscitado y suscitan 
controversias en la UE (mas aun dada su escasa normalizaciôn 
comunitaria), tanto en atenciôn a la libre circulaciôn de mercancias, 
como a la libre competencia, materias complementarias e intimamente 
ligadas, destacar el as. C-316/95 que ilustra la problematica en comento, 
en el cual se puso de manifiesto una norma de un Estado miembro que 
prohibia a cualquier competidor presentar, en el marco de una solicitud 
de autorizaciôn de comercializaciôn comunitaria, antes de expirar la 
patente de que se trataba, muestras de un medicamento, obtenidas segun 
el procedimiento patentado, disposiciôn del Derecho nacional que ténia 
como efecto que ningun competidor pudiera obtener una autorizaciôn de 
comercializaciôn para dicho medicamento^^'', antes de que transcurra el 
plazo de espera que sigue a la presentaciôn de la solicitud de dicha
La Directiva 2001/83/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 6 de 
noviembre de 2001 por la que se establece un côdigo comunitario sobre 
medicamentos para uso humano, modificada por la Directiva 2002/98/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de enero de 2003, viene a establecer que el 
solicitante de una autorizaciôn esta eximido de presentar los resultados de las 
pruebas fajmacolôgicas y toxicolôgicas o de los ensayos clinicos si se cumplen 
determinados presupuestos. Se permite asi, un procedimiento simplificado para 
obtener la autorizaciôn de comercializaciôn de un medicamento. En este punto, se ha 
manifestado que el Derecho comunitario adopta una aproximaciôn al agotamiento 
respecto a los datos recopilados por el primer comercializador, pues una vez el 
medicamento ha sido autorizado, éste no puede evitar que terceros sin su 
consentimiento se beneficien de la informaciôn sobre el medicamento que él 
proporcionô, a pesar de no recibir compensaciôn econômica alguna. La protecciôn 
que se reconoce a quien suministrô la informaciôn es un periodo de exclusividad de 
entre seis y diez anos, que se computa desde que se autorizô el medicamento en la 
Comunidad. C. Otero Garcia-Castrillôn, El comercio internacional de 
medicamentos..., op. cit., p. 169.
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autorizaciôn^^', una vez expirado el plazo de validez de la patente. De 
no existir tal disposiciôn la presentaciôn de muestras del medicamento 
séria licita, por lo tanto, inmediatamente después de que expirarà la 
patente, podria importarse el medicamento del Estado miembro en el 
que haya sido fabricado segün ese mismo procedimiento^^^, a otro 
Estado miembro en el que la correspondiente patente continue estando 
en vigor. En este asunto el TJCE da una interpretaciôn favorable a los 
derechos de propiedad industrial, permitiendo excepcionar el principio 
de libre circulaciôn de mercancias con base en taies derechos, admite 
que la medida cuestionada es una medida de efecto^^  ^ équivalente a las 
restricciones cuantitativas, pero que esta justificada por razones de 
propiedad industrial, y dado que la medida no constituia un medio de 
discriminaciôn arbitraria, ni una restricciôn encubierta del comercio 
entre los Estados miembros (vg. as. Generics y Harris Pharmaceuticals 
C -191/90).
En contraste, en materia de mercancias en transite en la UE, en el as. 
C-115/02 (Rioglass) el TJCE acoge una interpretaciôn favorable a la 
libre circulaciôn de mercancias. Réitéra que en una uniôn aduanera^^"' y
En consecuencia, un medicamento que haya sido fabricado segùn ese mismo 
procedimiento y que circule legalmente en el Estado miembro A durante el periodo 
en el que, en el Estado miembro B, la correspondiente patente continùa estando en 
vigor no podrâ, en ningùn caso, comercializarse en dicho Estado B tan pronto como 
el periodo de validez de dicha patente haya expirado (as. C -316/95).
Segùn el art. 28 del ADPIC el derecho sobre una patente confiere el derecho 
de impedir, en particular, a terceros que actùen sin consentimiento del titular de la 
patente, que utilicen el producto obtenido directamente por el procedimiento objeto 
de la patente.
 ^  ^ Una interpretaciôn restrictiva, de lo que ha de entenderse por medida de 
efecto équivalente, indica que tan sôlo se prohibe a los Estados miembros adoptar 
reglas exclusivamente destinadas a las importaciones o las exportaciones, una 
interpretaciôn amplia, incluiria una limitaciôn de los Estados miembros en cuanto a 
su capacidad de adoptar cualquier régla que pudiera afectar el comercio entre 
Estados miembros, incluso cuando dichas reglas fueran indistintamente aplicables. 
Ahora bien, la discriminaciôn no es el criterio esencial, es el prejuicio sufrido por el 
comercio entre Estados miembros. Lo relevante es que las importaciones o 
exportaciones encuentren mayor difîcultad. N. Stoffel Vallotton, La prohibiciôn de 
restricciones a la libre circulaciôn de mercancias..., op. cit., p. 132.
Vid. N. Stoffel Vallotton, “Algunas consideraciones sobre la nociôn de Uniôn 
aduanera en el Tratado de la Comunidad Europea”, Revista de la Facultad de 
Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, n° 84, 1994-1995, pp. 415-445.
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en interés reciproco de los Miembros que la conforman, es necesario 
garantizar el principio general de libertad de transite de las mercancias 
en el interior de la Comunidad, estando las mercancias en transite 
comprendidas dentro del âmbito de aplicaciôn de los arts. 28 a 30 TCE, 
aùn cuando vayan destinadas a un tercer Estado. Para el caso, la 
retenciôn en aduana que retrasa la circulaciôn de las mercancias y puede 
conducir a su bloquée complete, si el ôrgano jurisdiccional nacional 
compétente ordena su decomiso, tiene por efecto restringir la libre 
circulaciôn de mercancias y constituye, por lo tanto, un obstâculo a 
dicha libertad. Nuevamente el TJCE, como lo hace en asuntos similares 
que involucran taies articulos, resalta el objetivo de esta excepciôn, que 
consiste en conciliar las exigencias de la libre circulaciôn de mercancias 
y el derecho de propiedad industrial y comercial, evitando el 
mantenimiento o el establecimiento de compartimentes artificiales en el 
interior del Mercado comùn, concretamente en el asunto principal las 
mercancias en trânsito fueron retenidas por sospecharse que se habia 
usurpado su marca, las que al estar en trânsito (transportar mercancias 
legalmente fabricadas en un Estado miembro a un tercer Estado 
atravesando el territorio de uno o de varios Estados miembros), no 
implican en modo alguno la comercializaciôn de las mercancias en 
litigio y, por consiguiente, no hay posibilidad de que atente contra el 
objeto especifico del derecho de marca, ademâs, el hecho de que las 
mercancias se comercialicen posteriormente en un tercer Estado, y no en 
un Estado miembro, no puede alterar el carâcter de la operaciôn de 
trânsito que, por su propia naturaleza, no constituye una 
comercializaciôn. En este contexto la medida de retenciôn en aduana, 
como la debatida en el asunto de referencia, no puede justificarse^^^ por
La doctrina coincide en general en cuanto a la naturaleza estatal de las 
medidas de efecto équivalente, y en cuanto al efecto restrictivo que produjera al 
asemejarse al de las restricciones cuantitativas. En cambio han diferido sobre la 
amplitud del alcance de la prohibiciôn del art. 28 TCE especialmente respecto a la 
inclusiôn en el concepto, de las medidas indistintamente aplicables. Estas ultimas, en 
principio, no constituyen medidas de efecto équivalente, pero pueden incluirse en 
ellas si suponen un peijuicio excesivo a la libre circulaciôn de mercancias que no 
guarda proporciôn con los objetivos que persigue el Estado miembro al establecer su 
reglamentaciôn. Para algunos autores, sin embargo, el concepto de taies medidas no 
debe ir mâs allâ del principio de no discriminaciôn, mientras que para otros, basta la
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razones de protecciôn de la propiedad industrial y comercial en el 
sentido del art. 30 TCE.
Otro ejemplo que evidencia la postura del TJCE, se encuentra en el 
âmbito de las indicaciones de procedencia geogrâfica, en el cual no 
estaria justificada la normativa de un Estado miembro que creaba “la 
étiqueta de calidad valona” (as. C-255/03), la que afectaba la libre 
circulaciôn de mercancias, en la medida en que favorecia la 
comercializaciôn de las mercancias de origen nacional en detrimento de 
las mercancias importadas, lo que no es mâs que una medida de efecto 
équivalente a una restricciôn cuantitativa a la importaciôn. A sensu 
contrario, en relaciôn con las denominaciones de origen (interesando 
esta vez el art. 29 TCE^^ )^, la medida controvertida, un requisite de 
envasado y rallado del producto (el queso fabricado en la regiôn de 
producciôn, no puede ser rallado fuera de la misma so pena de verse 
privado de la DO “Grana Pagano” as. C-469/00), tiene por efecto 
restringir especificamente las corrientes de exportaciôn del producto que 
puede llevar la DO y establecer asi una diferencia de trato entre el 
comercio interior de un Estado miembro y su comercio de exportaciôn. 
Medida que sin embargo, para el TJCE tiene por objeto permitir a los 
beneficiarios de la DO^ ^^  conservar el control sobre una de las 
presentaciones del producto en el mercado, y particularmente el 
requisite de rayado tiene la finalidad de protéger mejor la calidad y la 
autenticidad del producto y, en consecuencia, la reputaciôn de la DO,
existencia de un efecto restrictivo sobre las importaciones, independientemente de su 
efecto sobre los productos nacionales. N. Stoffel Vallotton, La prohibiciôn de 
restricciones a la libre circulaciôn de mercancias..., op. cit., pp. 220-229.
El art. 29 TCE prohibe todas las medidas que tengan por objeto o por efecto 
restringir especificamente las corrientes de exportaciôn y establecer asi una 
diferencia de trato entre el comercio interior de un Estado miembro y su comercio de 
exportaciôn, con el fin de proporcionar una ventaja particular a la producciôn 
nacional o al mercado interior del Estado interesado. STJCE de 23 de mayo de 2000, 
as. C-209/98.
La utilizaciôn de una DO, aunque pueda considerarse como medida de efecto 
équivalente, no es discriminatoria puesto que afecta por igual a los productos 
comercializados en el extranjero bajo esa denominaciôn y a los nacionales que no 
cumplan con los requisitos de elaboraciôn a los que se supedita el uso de la 
indicaciôn geogrâfica. El carâcter de aplicaciôn industrial no séria ôbice, ademâs, 
para considerar el supuesto como medida de efecto équivalente a la exportaciôn. P. 
Jiménez Blanco, Las denominaciones de origen..., op. cit., p. 166.
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cuya responsabilidad asumen los beneficiarios plena y colectivamente, 
por lo que la medida esta justificada y por tanto puede aplicarse, a pesar 
de sus efectos restrictivos sobre los intercambios, por ser un medio 
necesario y proporcionado para protéger la reputaciôn de la DO (no 
existian a juicio del TCE medidas altemativas menos restrictivas que 
puedan alcanzar el objetivo perseguido), sin embargo, en este asunto se 
puntualiza que el requisito de que se trata no es oponible a los 
operadores econômicos si no se les ha dado a conocer mediante una 
publicidad adecuada, y que no obstante, el principio de seguridad 
juridica no excluye que el juez nacional considéré este requisito 
oponible a operadores que hayan desarrollado una actividad de rallado y 
envasado del producto durante el periodo anterior a la entrada en vigor, 
para el caso, del Reglamento n° 1107/96 que contempla esta DO.
Por lo demas, en relaciôn con las marcas, por ejemplo, en la sent, de 
13 de diciembre de 1990 as. 238/89 (Pall Corp/PJ Dahlhausen & Co), se 
planted si era contraria a los arts. 30 y ss. TCEE (lease 28 y ss.) la 
aplicaciôn de una norma nacional alemana en materia de competencia 
desleaÉ^^ que permite prohibir la comercializaciôn de productos que 
lie van la letra R inscrita en un circulo, acompanada de la marca de que 
se trataba, cuando dicha marca no esta registrada en ese Estado miembro 
pero si lo esta en otro, asunto en el que el TJCE entendiô que la 
aplicaciôn de dicha prohibiciôn podria obstaculizar el comercio 
intracomunitario ya que condicionaria al titular de una marca en otro 
Estado miembro a disponer de manera diferente la presentaciôn de sus 
productos segun el lugar de comercializaciôn.
Se encuentran ademâs, surtidos ejemplos relativos a la excepciôn 
que permite el art. 30 TCE, el cual, como consecuencia de la Primera 
Directiva en materia de marcas, en determinados casos, se analiza en 
relaciôn con el art. 7 de esta Directiva, que contempla el agotamiento del 
derecho de distribuciôn, el que se estudia a continuaciôn. Segùn la 
jurisprudencia, ambas disposiciones, tienen por objeto conciliar dos
En la UE se ha hecho patente la falta de voluntad politica de llegar a una 
aproximaciôn normativa sobre la competencia desleal, que sôlo se aprecia 
sectorialmente en la protecciôn del consumidor o en la materia de publicidad. A. 
Font Segura, La protecciôn internacional del secreto empresarial, Madrid, 1999, p. 
136.
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intereses fundamentales, la protecciôn de los derechos de propiedad 
intelectual y la libre circulaciôn de mercancias en el Mercado comùn, 
por lo que deben interpretarse de la misma manera. Asi, concretamente 
dicho art. 7 persigue esta conciliaciôn, haciendo posible la 
comercializaciôn ulterior de un ejemplar de un producto que lleva una 
marca, sin que el titular de la misma pueda oponerse a ello, de forma 
que el derecho de marca pueda cumplir su cometido de elemento 
esencial del sistema de competencia no falseado que el Tratado pretende 
establecer y mantener. Conciliaciôn que por su parte el 30 TCE cumple 
pues la medida justificada no puede constituir un medio de 
discriminaciôn arbitraria, ni una restricciôn encubierta del comercio 
entre los Estados miembros.
III. Agotamiento de! derecho de distribuciôn
L Necesidad de su aplicaciôn en la regiôn
A) Doctrina del agotamiento
La doctrina del agotamiento fue definida en la jurisprudencia de EE 
UU (caso Weil Ceramics & Glass, Inc. vs. Dash), para la cual dentro de 
las ffonteras de un territorio, el titular de una marca no puede controlar 
los productos marcados una vez los ha puesto en el flujo del comercio, 
pues después de la primera venta, se considéra agotado el control del 
titular de la marca, doctrina que evolucionô aplicandose cuando el titular 
de la marca en EE UU tiene relaciôn con el titular extranjero de la marca 
o fabricante, no asi, cuando el titular de la marca en EE UU ha 
desarrollado un prestigio diferente en sus productos^^ .^ Pais en el que 
también se acoge la “doctrina de los productos genuinos”, (caso 
“Appollinaris Co. vs. Scherer”, caso “Coty”-1924, que ya habia 
reconocido en materia de patentes, en 1852), que para algunos, 
équivalente al agotamiento internacional, doctrina que se refleja en la 
reglamentaciôn aduanera de dicho pais y que permite importaciones
339 J. J. Cristiani, op. cit., p. 116.
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paralelas de productos de marca comercializados en el extranjero por el 
propio titular, por una filial o sociedad sometida a propiedad o control 
comùn, con algunas excepciones, no habiendo agotamiento, por 
ejemplo, cuando el importador exclusivo compra la marca del fabricante 
extranjero registrada en EE UU junto con su goodwill (Tribunal 
Supremo, caso “Bouijois Co. vs. Katzel” 1923), cuando los productos 
importados son materialmente diferentes por sus caracteristicas y 
calidad de los productos destinados al mercado nacional, pues al ser 
diferentes los productos, no serian genuinos, confundiéndose al 
consumidor, siendo en tal caso la importaciôn una inffacciôn del 
derecho de marca "^"'.
En un mercado ampliado como el de la UE y en determinados casos 
al EEE, esta latente el comercio paralelo, el cual, la mayoria de las 
veces, se atribuya a las diferencias de precios existentes en los territorios 
que lo integran, diferencias que no significan que el objetivo del 
Mercado comùn haya ffacasado, pues al utilizarse el principio de libre 
circulaciôn de mercancias como mecanismo comercial para la 
integraciôn, en una economia de mercado, las diferencias de precios 
persisten, las que a su vez el comercio paralelo puede ayudar a reducir, 
al aumentar el nùmero de comercializadores competidores.
En general los derechos inmateriales, y en particular el derecho de 
marca^"", pueden ser utilizados para compartimentar artifîcialmente el 
Mercado comùn, por lo que como medio para evitar que el titular en el 
ejercicio de sus derechos pueda prohibir la comercializaciôn de sus 
productos, se acoge la doctrina del agotamiento, que en principio, y de 
manera sumaria, supone en la regiôn, que una vez se ha comercializado 
un producto original, con el asentimiento del titular del derecho que 
incorpora, en el Mercado ùnico, ya no es posible detener su 
comercializaciôn en la regiôn, porque se ha agotado el derecho de 
distribuciôn de ese titular. En termines normales para que exista 
agotamiento deben concurrir très requisitos: uno objetivo, la 
introducciôn del producto en el comercio, uno subjetivo, que dicha
Vid. T. de las Heras, op. cit., pp. 616, 617.
A. M. Pacôn, “Implicaciones de TRIPs en el derecho de marcas”, Derecho de 
Marcas 3, Buenos Aires, 1999, p. 202.
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comercializaciôn sea efectuada por el titular o con su consentimiento, y 
uno territorial, que la primera venta se efectùe en un mercado geogrâfîco 
determinado, las que se realicen fuera del mismo no agotan el derecho 
pudiendo el titular oponerse a las importaciones^"^ .^ Presupuestos 
générales cuya conceptualizaciôn va evolucionando, como lo evidencia 
la jurisprudencia del TJCE, para el que por ejemplo, solo es valido el 
agotamiento regional (en el territorio UE y en materia de marcas EEE).
B) En el caso de los derechos de autor y derechos conexos
La explotaciôn comercial del derecho de autor constituye una fuente 
de ingresos para su titular, un método de control de la comercializaciôn 
por parte del titular. De ahi que la explotaciôn comercial del derecho de 
autor plantée los mismos problemas que los de cualquier otro derecho de 
propiedad industrial, en tal sentido, el derecho exclusivo de explotaciôn 
que confiere el derecho de autor no puede ser invocado por el titular de 
este ultimo para impedir o restringir la importaciôn. Particularmente en 
el as. 78/70 Deutsche Grammophon^"^  ^ el TJCE teniendo présente la 
esencia del Tratado, que tiende a la fusiôn de los mercados nacionales 
en un Mercado ùnico, objetivo que no podria alcanzarse si, en virtud de 
los diversos regimenes juridicos existentes en los Estados miembros, sus 
ciudadanos tuvieran la posibilidad de compartimentar el mercado y
A. J. de Martinez Mufios, “Marcas nacionales y libre circulaciôn de 
mercancias en la UE”, Propiedad industrial y  competencia desleal, Madrid, 2000, p. 
23.
En el as. 78/70 se pone de relieve la aplicacion de las reglas de la libre 
circulaciôn de mercancias al ejercicio de derechos vecinos al derecho de autor que 
afectaban la comercializaciôn de soportes de sonido. Sin embargo, en cuanto a la 
comercializaciôn de peliculas Ta cuestiôn présenta peculiaridades distintas que 
evidencian la incertidumbre en los limites a la libre circulaciôn de mercancias y de 
servicios. Por ejemplo, los intercambios que conciemen a cualquier material, soporte 
de sonido, peliculas y otros productos utilizados para la difusiôn de mensajes 
televisivos estan sometidos a las reglas de la libre circulaciôn de mercancias. 
Téngase présenté que en la sent, del as. 155/73 de 30 de abril de 1974 (Sacchi) el 
TJCE habia hecho ciertas matizaciones declarando que no se excluia la posibilidad 
de que prestaciones realizadas a cambio de remuneraciôn pudieran estar sometidas a 
las disposiciones sobre la libre circulaciôn de mercancias, subrayando por tanto el 
carâcter residual de la libre circulaciôn de servicios. N. StoffeT Vallotton, La 
prohibiciôn de restricciones a la libre circulaciôn de mercancias..., op. cit., p. 132.
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conseguir discriminaciones arbitrarias o restricciones encubiertas del 
comercio entre Estado miembros, considéré contrario a las normas que 
disponen la libre circulaciôn de productos en el interior del Mercado 
comun, el ejercicio por un fabricante de grabaciones de sonido, del 
derecho exclusivo de comercializar los articulos protegidos, que le 
confiere la legislaciôn de un Estado miembro, para prohibir la 
comercializaciôn en tal Estado de productos que han sido 
comercializados en otro Estado miembro por el titular o con su 
consentimiento, por el unico motivo que tal comercializaciôn no haya 
sido efectuada en el territorio del primer Estado, reconociendo de este 
modo en esta âmbito intelectual el principio del agotamiento. Principio 
que a su vez, en el caso de venta por el titular del derecho o con su 
consentimiento, de obras protegidas por el derecho de autor, résulta de 
reiterada jurisprudencia (yg. ass. Musik-Vertrieb Membran/GEMA 
55/80 y 57/80, Dansk Supermarked 58/80, Metronome Musik C- 
200/96).
Ahora bien, el agotamiento de los derechos de autor y derechos 
conexos, en la actualidad se encuentra recogido en la normativa 
comunitaria, en varios sectores, tal es el caso de los programas de 
ordenador, los que estan protegidos en la UE por derechos de autor 
conforme a la Directiva 91/250/CEE, segùn la cual, la primera venta en 
la Comunidad de una copia de un programa por el titular de los derechos 
o con su consentimiento agota el derecho de distribuciôn en la 
Comunidad de dicha copia, por tanto, la compra de una copia de un 
programa de ordenador fuera de la Comunidad no agota la protecciôn 
juridica establecida en dicha Directiva, respecto a la que el TJCE por 
ejemplo considéré que si bien, con arreglo a su art. 4, letra c), la 
comercializaciôn por parte del productor y de sus distribuidores 
autorizados de copias de los programas fuera de la regiôn no agota, por 
si misma, sus derechos de autor sobre esos productos en la Comunidad, 
para el caso que se analizô, los elementos de hecho constituian, al 
menos, un indicio de que, para transacciones équivalentes, la empresa 
productora aplicaba precios mas bajos en el mercado exterior a la 
Comunidad que en el mercado comunitario y que los precios 
comunitarios eran excesivos (as. T-198/98, Microsoft).
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La Directiva 92/100/CEE relativa a los derechos de alquiler y 
préstamo y otros derechos afines a los derechos de autor en el ambito de 
la propiedad intelectual, también se refiere expresamente al agotamiento 
de los derechos, para permitirlo y en su caso para excluirlo. Elimina el 
poder del titular del derecho intelectual sobre el objeto material 
comercializado, por el mismo o con su consentimiento, no asi, el 
derecho intelectual considerado como tal, quedando entonces viva la 
facultad de oposiciôn a que el ejemplar sea utilizado por su propietario o 
poseedor para emprender actos de explotaciôn sobre la creaciôn 
intelectual en él incorporada. Concretamente la Directiva opta por el 
agotamiento comunitario y puntualiza que el mismo se produce, no sôlo 
mediante la primera venta, sino ademâs, en virtud de cualquier acto que 
implique la transferencia del derecho de propiedad sobre el concreto 
ejemplar (art. 4,2), no diferencia entre la enajenaciôn a titulo oneroso o 
gratuito^^. Ahora bien, la puesta en circulaciôn de un soporte, vg. de 
imagen y de sonido, no convierte por defîniciôn en licitos, otros actos de 
explotaciôn de la obra protegida, taies como el alquiler que tienen una 
naturaleza distinta de la venta^ "^  ^o de cualquier otro acto de distribuciôn 
licito como dicho derecho de alquiler, que siguen siendo una de las 
prerrogativas del autor y, en su caso del productor, a pesar de la venta 
del soporte material que contenga la obra. De este modo y dada su 
naturaleza, el derecho especifico a autorizar o prohibir el alquiler 
quedaria sin contenido si se agotara por el mero hecho de la primera 
oferta de alquilarlo, maxime, si el derecho exclusivo de alquilar de 
copias de la obra incorporada, por ejemplo a un videograma, puede 
ejercitarse mediante operaciones repetidas y potencialmente ilimitadas, 
cada una de las cuales lleva consigo un derecho de remuneraciôn. 
Asimismo, teniendo presepte que la citada Directiva distingue entre el 
derecho especifico de alquiler y de préstamo (art. 1), y el derecho de 
distribuciôn (art. 9) résulta que, como se mencionô, el derecho de 
alquiler no se agota mediante la venta o cualquier otro acto de difusiôn 
de ese objeto, a sensu contrario del derecho de distribuciôn que si se
J. Marco Molina, op. cit., pp. 1009-1062.
Vg. la representaciôn mediante ejecuciôn pùblica de una obra también tiene 
una naturaleza distinta a la venta (Toumier, 395/87).
179
agota en caso de primera venta en la Comunidad del soporte material 
por parte del titular del derecho o con su consentimiento; pues la 
Directiva excluye expresamente la posibilidad de que, al contrario que el 
derecho de distribuciôn, el derecho de alquiler pueda agotarse mediante 
un acto cualquiera de difusiôn del objeto de que se trate, lo que esta 
justificado por la propia naturaleza del derecho de alquiler, que se 
réitéra, quedaria vacio de contenido si se agotara por el mero hecho de la 
primera oferta de alquilarlo (as. C-61/97). Por otra parte, citar la 
Directiva 96/9/CE sobre la protecciôn juridica de las bases de datos, la 
que también contempla el agotamiento de los derechos en relaciôn con 
esta modalidad intelectual, consagrando los requisitos générales para 
que el mismo opere, al indicar en su art. 7, aptdo. 2, letra b), que la 
primera venta de una copia de una base de datos en la Comunidad por el 
titular del derecho o con su consentimiento extingue el derecho de 
control de las ventas sucesivas de dicha copia en la Comunidad.
C) Como principio en relaciôn con las patentes
El as. 15/74 Centrafarm/Sterling Drug (“Negram”) fue el primer 
caso en el que se aplicô el llamado principio del “agotamiento de 
derechos” a las patentes^ "^ ,^ en el mismo, el TJCE considerô que puede 
surgir un obstaculo a la libre circulaciôn de mercancias de la existencia 
de disposiciones nacionales por las que, los derechos del titular de la 
patente^ "^  ^no se agoten cuando el producto patentado se comercializa en 
otro Estado miembro, resultando que el titular de la patente puede 
impedir la importaciôn del producto en su propio Estado miembro. En el
Permitir las importaciones paralelas no significa ignorar el derecho del titular 
de la patente a percibir un beneficio econômico, el que recibe con la primera venta 
del producto, significa mas bien asegurar que el sistema de patentes se estable para 
el beneficio mutuo de productores y consumidores al interior de un mercado. C. M. 
Correa, “Innovation and Diffusion of Technology....”, op. cit., p. 44.
En el caso de las de patentes, recientes discusiones muestran que las 
importaciones paralelas pueden tener lugar incluso desde paises con precios de 
mercado mas altos hacia paises con precios bajos, y ademâs, que lograr eficiencia 
vertical en los precios puede dictar la prevenciôn de las importaciones paralelas. J. 
Watal, op. cit., p. 302.
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as. 187/80^ "^  ^(Merck), por su parte, el TJCE entendio que la doctrina del 
agotamiento de derechos era de aplicacion, incluso cuando el producto 
de que se trataba era importado de un Estado miembro donde no podia 
obtenerse protecciôn por via de patente, siempre que hubiera sido 
comercializado en tal Estado por el propietario de la patente o con su 
consentimiento^"^ ,^ de este modo, si el titular de la patente en un Estado 
miembro, comercializa los productos en otro Estado miembro en el que 
no tiene protecciôn mediante patente, o permite a un tercero efectuarla, 
puede estar expuesto, a partir de entonces, a exportaciones de los 
productos en cuestiôn hacia otros Estados miembros donde si tenga 
protecciôn mediante patente^^ ,^ de lo contrario se produciria una 
compartimentaciôn de los mercados nacionales contraria a los objetivos 
de la Comunidad. Destaca a su vez, la STJCE de 9 de julio de 1985 as. 
19/84 (Pharmon/Hoechst), desde la perspectiva de la esencia de los 
derechos de patente, ya que recalca la importancia del consentimiento 
del titular en la eventual cesiôn de sus derechos por medio de licencia. 
En efecto, no se consideran agotados los derechos del titular de una 
patente cuando son las autoridades pùblicas nacionales las que han 
concedido una licencia obligatoria a un tercero, en otro Estado miembro. 
El titular puede entonces impedir la importaciôn de productos fabricados 
y comercializados con esta licencia, sin que se considéré que haya 
violaciôn de los arts. 28 a 30 TCE. En contraste, si puede justificarse la 
excepciôn a la libre circulaciôn de mercancias, y no operaria el 
agotamiento, cuando la protecciôn de la propiedad industrial se invoque 
para evitar la circulaciôn de un producto procedente de un Estado 
miembro en el que el producto no es patentable y ha sido fabricado por 
terceros sin el consentimiento del titular de la patente. Puede observarse 
que la legislaciôn del pais importador era extremadamente
En el litigio principal una de las partes, Merck & Co. Inc., estaba domiciliada 
en EE UU y las contraias, en la UE.
Sobre el agotamiento del derecho en materia de patentes, C. Otero Garcia- 
Castrillôn, “Importaciones paralelas, reimportaciones y agotamiento intemacional 
del derecho de patente, con especial referenda a las patentes paralelas”, Revista 
Espanola de Derecho Mercantil, n° 242, 2001, pp. 2009-2036.
Vid. P. Jiménez Blanco, El derecho aplicable a la protecciôn intemacional 
de las patentes, Granada, 1998, 462 p.
181
proteccionista^^^ del derecho de patente, por ejemplo, por prohibir a 
terceros la comercializaciôn del producto patentado en otro Estado 
miembro, en el que el mismo hubiera sido comercializado, a sensu 
contrario, que la legislaciôn del pais exportador era ampliamente 
permisiva, pues no permitia la patentabilidad de medicamentos.
Por lo demas mencionar, que en el caso de invenciones 
biotecnolôgicas, una de los pocos ambitos en materia de patentes en el 
que existe normativa comunitaria, expresamente se ha consagrado el 
principio del agotamiento, obviamente en atenciôn a las particularidades 
de este sector (en la Directiva 98/44/CE, art. 10). Asimismo resaltar que 
en el caso de las patentes el Acta de Adhesiôn de los nuevos Estados 
miembros contempla la exclusiôn del agotamiento respecto de los 
derechos que no pudieran ser reconocidos en estos paises cuando si lo 
fueron en el resto de los Estados miembros de la UE^ ^^ .
D) En materia de marcas: la doctrina toma otras dimensiones
La jurisprudencia en el caso de las marcas se inicia con el as. 16/74 
Centrafarm/Winthrop en el que el TJCE considerô incompatible con las 
reglas de libre circulaciôn de mercancias, el ejercicio de derechos de 
marca (Negram) para impedir la importaciôn de productos que 
legitimamente llevaban la marca y que habian sido previamente 
comercializados en otro Estado miembro, asunto en el que el TJCE se 
valiô de la doctrina del objeto especifico de la protecciôn, para 
reconocer que la facultad exclusiva de comercializaciôn es limitada y 
que prohibir las comercializaciones posteriores de taies productos, esta
Estudios econômicos evidencian el coste para los administrados de las 
politicas y medidas proteccionistas de los paises industrializados. Los lobbies 
proteccionistas son inertes, en contraste con la dispersion del sector de la poblaciôn 
que paga el coste, por lo que prevalecen los intereses de los primeros. Se précisa un 
esfuerzo determinado y sistemâtico en los paises industrializados para combatir las 
presiones proteccionistas, por ejemplo, evaluar el impacto (costes y benefïcios) 
sobre la economia nacional en su conjunto serviria de guia para determinar si un 
gobiemo opta o no por una medida proteccionista, lo que le ayudaria a resistir 
presiones proteccionistas irracionales. B. Lal Das, op. cit., p. 215 y ss.
C. Otero Garcia-Castrillôn, El comercio intemacional de medicamentos..., 
op. cit., p. 197.
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por fuera de tal objeto, y por lo mismo, esa prohibiciôn constituiria una 
medida de efecto equivalente^^  ^ a una restricciôn cuantitativa de las 
importaciones que no estaria justificada, pues es innecesaria para 
asegurar al titular del derecho la sustancia del mismo, asunto en el que 
ademâs el TJCE puso de manifiesto que el efecto restrictivo de la 
medida no es siempre relevante y que esta medida sôlo se incorpora al 
concepto cuando hay una compartimentaciôn artificial al mercado, como 
cuando el titular del derecho pretende aislar los mercados una vez que 
ya ha obtenido compensaciôn por su derecho exclusivo. Doctrina del 
objeto especifico que aboga por el principio del agotamiento del 
derecho, que tampoco es absoluta, admite excepciones, como las que se 
sustentan en el derecho de exclusiôn que también se incluye en tal 
objeto especifico, como se evidenciô en la sentencia “Hoffman-La 
Roche/Centrafarm” (1978), asi, excepcionalmente, aunque se entienda 
agotado el derecho de distribuciôn, para el TJCE perdura el derecho de 
exclusiôn que permite prohibir a terceros adquirentes de los productos 
de marca (comercializador paralelo) que la usen de modo que puedan 
confundir al consumidor sobre el verdadero origen empresarial de los 
productos, justificândose limitar la libre circulaciôn de mercancias por 
razones de protecciôn del derecho de marca con fundamento en la 
funciôn de garantia atribuida a la misma y de la que goza su titular. 
Agotamiento del derecho y limitaciones al mismo, cuyos contomos van 
siendo definidos por el TJCE, por ejemplo, en el caso de la sustituciôn 
de la marca, en el que acoge, en varias ocasiones, complicadas 
matizaciones, con el riesgo para la seguridad juridica que ello puede 
ocasionar, y cuyo sustento para algunos, debe estar en la posibilidad de
La ya derogada Directiva 70/50 CEE de 22 de diciembre de 1969, sirve de 
orientaciôn para detectar un gran numéro de medidas de efecto équivalente, aunque 
el concepto jurisprudencial de medida de efecto équivalente prevalece sobre ésta y 
ha evolucionado de tal forma que, no coincide con la Comisiôn en cuanto a la 
inclusion de las medidas indistintamente aplicables. Lo novedoso de la Directiva es 
la descripciôn de lo que considéra excederse del marco de los efectos propios de una 
reglamentaciôn en la materia, es decir, las condiciones en que la medida no respeta 
la proporcionalidad, cuales son cuando los efectos restrictivos sobre la libre 
circulaciôn de mercancias no guardan proporciôn en relaciôn con el resultado 
buscado; y cuando el mismo objetivo puede alcanzarse por otro medio que 
obstaculiza menos los intercambios. N. Stoffel Vallotton, La prohibiciôn de 
restricciones a la libre circulaciôn de mercancias..., op. cit., p. 84.
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un control sobre la calidad de los productos y no en el ejercicio efectivo 
de dicho control^ "^^ , doctrina del agotamiento que tomô otras 
dimensiones en la jurisprudencia, en el caso de las marcas cuando se 
recoge expresamente en la normativa comunitaria (Directiva 89/104), 
cuyos lineamientos generalmente, aunque no siempre, pueden aplicarse 
a otras modalidades intelectuales.
A raiz de la normalizaciôn del agotamiento en la citada Directiva, 
por lo menos en materia de marcas, ha sido fundamental el as. C-355/96 
(Silhouette^^^, sentencia en la que se interpréta que esta excluido en la 
region el agotamiento intemacional), en el que el TJCE^^ ,^ efectuando 
algunas precisiones interpretativas sobre la doctrina del agotamiento a la 
luz de la Directiva, concreta que si bien, segùn su tercer considerando 
“no parece necesario actualmente procéder a una aproximaciôn total de 
las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas”, no es 
menos cierto, que la misma contiene una armonizaciôn de las normas 
fundamentales relativas a disposiciones nacionales que tienen mayor 
incidencia sobre el fimcionamiento del mercado interior, lo que no 
excluye que la armonizaciôn relativa a estas normas sea compléta en 
determinados asuntos, por ejemplo, los arts. 5 a 7^ ^^  de la Directiva en 
cuestiôn, contienen una armonizaciôn compléta de las normas relativas a
T. de las Heras, op. cit., pp. 595 y ss.
Vid. K. J. Kuilwijk, “Parallel Imports and WTO Law: Some Thoughts after 
Silhouette”, ECLR, 1999, pp. 292-298.
P. Vidal Martinez, “Novedades jurisprudenciales del TJCE en materia de 
agotamiento del derecho de marca”, Revista general de derecho, n° 666, 2000, pp. 
2377-2386.
El art. 5 de la Directiva basicamente establece: (i) la marca registrada 
confiere a su titular un derecho exclusivo, (ii) el derecho exclusivo faculta a su 
titular para prohibir, a cualquier tercero, el uso, sin su consentimiento, en el trafico 
econômico, de cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios 
idénticos a aquellos para los que la marca esta registrada, (iii) una enumeraciôn no 
exhaustiva de los tipos de uso que el titular puede prohibir de conformidad con el 
aptdo. 1, dentro de los cuales se faculta la importaciôn y exportaciôn de productos 
que lleven la marca de que se trate; el art. 6 de la Directiva, define determinadas 
limitaciones de los efectos de la marca, al igual que el art. 7, que concretamente 
contempla el “agotamiento del derecho conferido por la marca”. Articule este ultimo 
modificado con arreglo al art. 65, aptdo. 2, en relaciôn con el anexo XVII, punto 4, 
del Acuerdo sobre el EEE, a efectos de dicho Acuerdo, sustituyendo la expresiôn 
“en la Comunidad” por “en una Parte Contratante”.
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los derechos conferidos por la marca^^ .^ Asi, la Directiva régula de 
manera compléta la cuestiôn del agotamiento del derecho de marca por 
lo que a la comercializaciôn en el EEE se refiere, por lo tanto las normas 
nacionales en la materia deben apreciarse en relaciôn con el art. 7 en 
armonia con los arts. 5 y 6. Art. 7 que particularmente tiene por objeto 
hacer posible la comercializaciôn ulterior de un ejemplar de un producto 
designado con una marca que ha sido comercializado con el 
consentimiento del titular sin que este pueda oponerse a ello (as. 
Christian Dior C-337/95 y BMW, C-63/97), interpretaciôn confirmada 
por el aptdo. 2 del mismo art. 7, que, al hacer referenda a la 
“comercializaciôn ulterior” de los productos, muestra que el principio de 
agotamiento sôlo afecta a determinados productos que han sido objeto 
de una primera comercializaciôn con el consentimiento del titular de la 
marca. En tal sentido, la régla del agotamiento pretende evitar que se 
permita a los titulares de una marca compartimentar los mercados 
nacionales y favorecer asi el mantenimiento de las diferencias de precio 
que puedan existir entre los Estados miembros, pues el objeto del 
derecho de marca no es permitir a los titulares compartimentar los 
mercados nacionales (STJCE Bristol-Myers Squibb y otras); régla del 
agotamiento que no se aplica cuando existan motivos legitimos que 
justifiquen que el titular de la marca se oponga a la comercializaciôn 
ulterior de los productos que lleven la marca, en particular cuando el 
estado de éstos se haya modificado o alterado tras su comercializaciôn 
(aptdo. 2 del art. 7 de la Directiva). TJCE que entiende que el empleo de 
los términos “en especial”, en el citado aptdo. 2 art. 7, demuestra que el 
supuesto relative a la modificaciôn o alteraciôn del estado de los
En la sentencia Silhouette el TJCE da un giro a sus razonamientos anteriores, 
fraccionando dicha Directiva en dos secciones, de un lado, las normas 
fundamentales, esto es, aquellas que tienen una mayor incidencia en el 
fimcionamiento del mercado interior, en cuyo caso la armonizaciôn debe ser 
considerada compléta y excluyente del poder Estatal (para el caso, los arts. 5 a 7) y 
de otro, el resto de normas como categoria residual. En la misma linea, esta 
sentencia evidencia no sôlo la escasa utilidad de realizar un juicio de exhaustividad 
basado en un anâlisis global de la norma comunitaria, sino, que el anâlisis del 
carâcter completo de la armonizaciôn materializada en la Directiva debe ponerse en 
relaciôn con la posibilidad de que exista una norma estatal compatible con la 
comunitaria. A. Cebada Romero, op. cit., p. 229.
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productos que lleven la marca sôlo se ofrece a modo de ejemplo de lo 
que pueden ser unos motivos legitimos, motivos que en determinadas 
circunstancias, como mas adelante se observa, pierden legitimidad. De 
otro lado, segùn el art. 7, aptdo. 1 de la Directiva, el agotamiento del 
derecho conferido por la marca sôlo se produce para productos 
comercializados en la Comunidad (se entiende en el EEE) con dicha 
marca por el titular o con su consentimiento.
2. Presupuestos générales del agotamiento
A) Comercializaciôn de los productos al interior de la regiôn
Siguiendo con la linea de interpretaciôn mantenida en su anterior 
jurisprudencia (con base en los presupuestos de los arts. 28 y 30 del 
TCE), con la apariciôn de la Primera Directiva en materia de Marcas, el 
TJCE excluye abiertamente el agotamiento intemacional (as. Silhouette 
reiterada, por ejemplo, en los ass. Sebago, Davidoff y Levi Strauss), 
para lo que tuvo présente, de un lado, que el legislador comunitario 
sustituyô en la versiôn final de dicha Directiva el principio del 
agotamiento intemacional (inscrito en el antiguo art, 6.1 de la propuesta 
inicial de Directiva), por el comunitario, como ùnica opciôn politica y 
legislativa de los Estados participantes de la libre circulaciôn de 
mercancias en la regiôn, mismos Estados que en su mayoria eran 
favorables al agotamiento intemacional; de otro, que la normativa 
comunitaria no deja a los Estados miembros la posibilidad de prever en 
su Derecho nacional el agotamiento de los derechos^^  ^conferidos por la 
marca respecto a productos comercializados en paises terceros, pues 
entiende que el citado art. 7 de la Directiva, se opone a normas 
nacionales que prevén el agotamiento del derecho conferido por una 
marca respecto de productos comercializados fuera del EEE con dicha 
marca, por el titular o con su consentimiento; pues de lo contrario.
La aplicacion de la doctrina del agotamiento a escala domestica y en su caso 
regional, tienen un efecto proteccionista del mercado para el que se permite, se 
cierra la competencia a los importadores paralelas de productos provenientes del 
mercado exterior. C. M. Correa, “Innovation and Diffusion of Technology....”, op. 
cit., p. 44.
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algunos Estados miembros establecerian el agotamiento intemacional, 
mientras que otros sôlo preverian el agotamiento comunitario, lo que 
ocasionaria obstâculos ineludibles para la libre circulaciôn de 
mercancias y la libre prestaciôn de servicios; para lo que considéra que 
esta interpretaciôn es la ùnica que puede alcanzar plenamente la 
fînalidad de la Directiva: salvaguardar el fimcionamiento del mercado 
interior. Interpretaciôn que entiende adecuada y a la que igualmente 
llega, aunque se argumentara que el art. 100 A del TCEE (actualmente 
art. 95 TCE) no puede regular las relaciones entre los Estados miembros 
y paises terceros y que en tal contexto el art. 7 de la Directiva en 
cuestiôn se interpretaria en el sentido de que la misma sôlo se refiere a 
las relaciones intracomunitarias, pues esta argumentaciôn es imprecisa 
para el TJCE, ya que el art. 7 no tiene por objeto regular las relaciones 
entre los Estados miembros y los paises terceros, sino définir los 
derechos de los que gozan los titulares de marcas en el Mercado comùn. 
Otra cosa, como entiende el TJCE, es que las autoridades comunitarias 
compétentes tienen la facultad de ampliar, el agotamiento previsto por el 
art. 7, a los productos comercializados en terceros paises, mediante la 
celebraciôn de acuerdos intemacionales en la materia, como se hizo en 
el marco del Acuerdo EEE.
La exclusiôn del agotamiento intemacional supone para algunos, 
retroceder en la liberalizaciôn del comercio intemacional de mercancias, 
que aparentemente protege a la industria comunitaria ffente a las 
importaciones y que en realidad protege a la industria extranjera, pues 
ésta generalmente tendra un monopolio de importaciôn en cada Estado 
miembro en el que tenga protegidos sus derechos^^ ,^ no obstante, 
piénsese que las empresas con origen en la regiôn también pueden 
producir y efectuar la primera comercializaciôn de sus productos fuera 
de dicho territorio e impedir el agotamiento del derecho y 
consecuentemente el comercio paralelo, lo que afecta a los 
consumidores y usuarios. A este respeto interesa mencionar que, habida 
cuenta de los intereses contrapuestos y de las repercusiones econômicas 
del presupuesto territorial del agotamiento, en noviembre de 1998 
parecia que se produciria un cambio de postura, dado que la Comisiôn
T. de las Heras, op. cit., pp. 585-619.
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solicité la realizaciôn del estudio sobre “las consecuencias de la elecciôn 
del régimen de agotamiento en el area de las marcas registradas” 
preparado por National Economie Research Associates (NERA), al que 
también se hace referencia en el Dictamen del Comité Econômico y 
Social sobre el tema “el agotamiento de los derechos conferidos por la 
marca registrada” (Diario Oficial n° C 123 de 25/04/2001), sin embargo, 
a pesar de la existencia de un informe provisional emitido por la 
Comisiôn de Asuntos Juridicos y Mercado Interior del Parlamento 
Europeo, en favor del agotamiento intemacional, excepto para los 
medicamentos^^\ no se produjo el cambio de postura.
Ahora bien, la exclusiôn del agotamiento intemacional en la UE (y 
en su caso en el EEE), genera la duda de su compatibilidad con el 
ADPIC (arts. 3 y 4) y, en general, con el sistema OMC, fundado en el 
principio de no discriminaciôn, con base en el que, por esta via, podria 
eventualmente sustentarse ante el OSD una disputa sobre el 
agotamiento, aunque el art. 6 del ADPIC diga lo contrario. Sin embargo, 
ello es ciertamente difîcil que ocurra, cuando en éste ultimo la 
discriminaciôn se base es en la nacionalidad del titular del derecho, 
mientras que para el Derecho comunitario la distinciôn entre el 
agotamiento intemacional y el regional se basa es en el origen del 
producto^^ .^ A su vez, cuando aparece el Reglamento (CE) n° 1383/2003 
relative a la intervenciôn de las autoridades aduaneras en los casos de 
mercancias sospechosas de vulnerar determinados derechos de 
propiedad intelectual y a las medidas que deben tomarse respecto de las
En el comercio intracomimitario de medicamentos, se busca que éstos 
circulen libremente por la region, claro esta, conciliando ese objetivo con el de la 
protecciôn de la salud pùblica, al tiempo que con el aseguramiento de la 
competitividad del sector faimacéutico. A pesar de ello, la normativa nacional de los 
Estados comunitarios, en temas como patentes, marcas e informaciôn no divulgada, 
difîcultan la integraciôn en la medida en que en ocasiones se utilizan para mantener 
fraccionado el Mercado comùn, lo que pretenden combatir las instituciones 
comunitarias. Los debates entomo a la comercializaciôn de los productos en 
cuestiôn, se han centrado en varias ocasiones, en los derechos territoriales de 
patente, las autorizaciones requeridas para su comercializaciôn, la protecciôn de la 
informaciôn no divulgada, la gestiôn nacional de la salud pùblica en cuanto a su 
financiaciôn. C. Otero Garcia Castrillôn, El comercio intemacional de 
medicamentos..., op. cit., pp. 133 y ss.
J. Bougeois, op. cit., p. 200.
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mercancias que vulneren esos derechos, se suscitan nuevas 
interpretaciones, con las que se cuestiona la postura del TJCE, dado que 
este Reglamento también hace referencia expresa al agotamiento de los 
derechos de marca, pero concretamente en relaciôn con las medidas 
aduaneras. Asi, segun su art. 3.1 el titular de la marca (articulo que 
también alude a denominaciôn de origen protegida, indicaciôn 
geogrâfîca protegida, patente, certificado complementario de protecciôn, 
derechos de autor o derechos afines o derechos sobre el dibujo o modelo 
u obtenciôn vegetal) no esta facultado para solicitar medidas aduaneras 
tendientes a prohibir en la Comunidad las importaciones paralelas de 
productos de marca, ya que por defmicion llevan la marca con el 
consentimiento de su titular, aunque se importen en la Comunidad sin su 
consentimiento, por lo que segùn la doctrina^^\ tal disposiciôn tendria 
sentido ùnicamente si el art. 7.1 de la Primera Directiva en materia de 
marcas se hubiera interpretado a favor del agotamiento intemacional, 
que a su vez serf a mas coherente con el art. 5.1 de idéntica Directiva, 
con base en el cual, el propio TJCE délimita el derecho de marca de 
acuerdo con la fînalidad que justifica su existencia como derecho 
excluyente y que tiene en cuenta su funciôn garantizadora de la 
procedencia del producto (as. C-206/01 sent. Arsenal Football Club), 
funciôn para la que es irrelevante que la introducciôn en el comercio 
tenga lugar dentro o fuera de la regiôn, pues no es funciôn esencial de la 
marca garantizar el origen nacional o regional de los productos, sino su 
verdadero origen empresarial. Interpretaciôn ésta ùltima que en suma 
aboga por el agotamiento intemacional al considerarlo mas compatible 
con un sistema de economia de mercado abierto (art. 3.a del TCE) y con 
el régimen de competencia libre y no falseada (art. 3.g del mismo 
Tratado).
B) Concepto de productos comercializados
El TJCE ha unificado el concepto de “comercializados” en la regiôn, 
en su dia en relaciôn con la Primera Directiva en materia de marcas (as. 
C-16/03). En el caso de las marcas lo entiende como uno de los
363 T. de las Heras, op. cit., pp. 612 y ss.
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elementos que détermina la extinciôn del derecho exclusivo del titular 
de la marca previsto en el art. 5 de dicha Directiva (as. Van Doren+Q, 
C-244/00) que le permite a su titular, entre otras cosas, prohibir a 
cualquier tercero importar productos designados con la marca, ponerlos 
a la venta, comercializarlos o conservarlos a estos efectos, mismo 
articulo que en su aptdo. 3, letras b) y c), distingue entre ofrecer los 
productos, comercializarlos y almacenarlos a los efectos de su 
importaciôn, resultando que importar u ofrecer los productos no puede 
equipararse a comercializarlos. Asi, en virtud del art. 7, aptdo. 1 de la 
Directiva en cuestiôn, los productos designados con una marca no 
pueden considerarse comercializados en la regiôn cuando el titular de la 
marca los ha importado a la misma con la intenciôn de venderlos o 
cuando los ha ofrecido a los consumidores, pero sin llegar a venderlos, 
por tanto, la comercializaciôn en dicho territorio por el titular requiere 
una venta de los productos por parte de éste al interior de la regiôn en 
cuestiôn; y en caso de que se materialice la venta, el agotamiento del 
derecho conferido por la marca no esta sujeto a que el titular, ademâs, 
consienta la comercializaciôn posterior en la regiôn. Relacionado con 
ello, el TJCE también ha entendido que una estipulaciôn que establece 
restricciones territoriales al derecho a revender los productos afecta 
ùnicamente a las relaciones entre las partes, estipulaciôn que como tal 
no excluye que exista comercializaciôn en la regiôn, por consiguiente, 
no puede impedir el agotamiento del derecho exclusivo del titular.
El presupuesto tratado en este apartado y en el anterior, ha interesado 
en relaciôn con los regimenes aduaneros de trânsito extemo y de 
depôsito aduanero, regimenes suspensives previstos en el Côdigo 
aduanero comunitario (Reglamento (CEE) n° 2913/92 del Consejo, de 
12 de octubre de 1992), respecto a lo que el TJCE observa de un lado, 
que si bien el anexo XVII del Acuerdo sobre el EEE alude a la Primera 
Directiva en materia de marcas en relaciôn con las normas comunes que 
son de aplicaciôn en dicho Espacio, el Côdigo aduanero comunitario no 
ha sido integrado en ese anexo, por lo que éste no se aplica fuera de la 
Comunidad, EEE que instituye una zona de libre comercio y no una 
uniôn aduanera (as. C-405/03), de otro lado, estima que la norma del 
agotamiento del derecho exclusivo del titular, para el caso de la marca, 
establecida en el art. 7, aptdo. 1, de la Directiva y en el art. 13, aptdo. 1,
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del Côdigo aduanero comunitario circunscriben tal agotamiento a los 
supuestos en que los productos sean comercializados en la Comunidad, 
permitiendo al titular de la marca comercializar sus productos fuera de 
este territorio, por lo tanto, la “importaciôn” a la que el titular de la 
marca puede oponerse, por cuanto implica un uso de ésta en el trafico 
econômico, en el sentido del art. 5 de la Directiva y del art. 9 del Côdigo 
en cuestiôn, supone una entrada de los productos en la Comunidad con 
el objetivo de la comercializaciôn en ésta, productos procedentes de 
paises terceros cuyo despacho a libre practica en la Comunidad esta 
condicionada de acuerdo con en el art. 24 TCE, lo que debe 
diferenciarse de la inclusiôn de mercancias no comunitarias en 
regimenes aduaneros como el de transite extemo o el de depôsito 
aduanero^ "^^ . Las mercancias no comunitarias despachadas a libre 
practica se convierten en mercancias comunitarias y acceden al 
beneficio de la libre circulaciôn de mercancias (art. 23 TCE, aptdo. 2) y 
deben someterse a las formalidades de importaciôn y devengan los 
correspondientes derechos de aduana (arts. 24 TCE y 79, parrafo 
segundo del Côdigo aduanero) aplicandoseles, en su caso, las medidas 
de politica comercial; por su parte las mercancias no comunitarias 
incluidas en el régimen de trânsito extemo o en el de depôsito aduanero 
que pueden recibir en cualquier momento otro destino aduanero, por 
ejemplo, en su caso al de despacho a libre prâctica, o bien ser 
reexportadas fiiera del territorio de la Comunidad, en tal sentido, como 
lo précisa el TJCE, el despacho a libre prâctica, condiciôn para la 
comercializaciôn en la Comunidad, no es mâs que una de las 
posibilidades que se abren al operador que ha introducido las mercancias 
en el territorio aduanero comunitario y, en la medida en que no sea ésta 
la pQsibilidad que se elija y se respeten los requisitos del destino 
aduanero bajo el que se incluyen las mercancias, la mera entrada
Las mercancias en trânsito extemo permanecen bajo vigilancia aduanera 
hasta que cambian de estatuto aduanero y se convierten en mercancias comunitarias, 
no estân sometidas a derechos de importaciôn ni a medidas de politica comercial, 
recorren por lo general uno o varios Estados miembros antes de ser conducidas hacia 
otro tercer pais, por su parte, las incluidas en el régimen de depôsito aduanero, son 
generalmente almacenadas en el territorio aduanero comunitario en espera de un 
destino final que no siempre es conocido en el momento del almacenamiento.
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material de las mismas en el territorio de la Comunidad no constituye 
“importaciôn” en el sentido del citado art. 5, aptdo. 3, letra c), de la 
Directiva y del art. 9, aptdo. 2, letra c), del Côdigo aduanero y no 
supone un uso de ésta modalidad de propiedad industrial en el trafico 
econômico, por lo que el titular de la marca no puede oponerse a ella en 
virtud de esas disposiciones, ni supeditarla al requisite de que exista un 
destino final ya conocido a un tercer pais; interpretaciôn que no se ve 
afectada, de acuerdo con el TJCE, por el art. 58, aptdo. 2, del Côdigo 
aduanero, que sôlo se aplica a los casos en los que el destino aduanero 
vulnera los derechos de la propiedad industrial y comercial, pues la 
inclusiôn de mercancias no comunitarias en un régimen aduanero 
suspensivo no permite, a falta de despacho a libre prâctica, su 
comercializaciôn en la Comunidad; panorama que varia si su 
offecimiento o la venta implican necesariamente la comercializaciôn en 
la Comunidad de los productos de la marca, siendo irrelevante el lugar 
de establecimiento del destinatario del offecimiento o del comprador y 
las estipulaciones del contrato que acabe celebrândose en lo que se 
refiere a eventuales restricciones de reventa o al estatuto aduanero de las 
mercancias, ya que en tal caso si existe un menoscabo del derecho 
exclusivo conferido al titular pues ese offecimiento o venta, es un uso de 
la marca en el trâfîco econômico, estando facultado el titular de la marca 
para oponerse a tal uso; a lo que agrega el TJCE que el riesgo de una 
comercializaciôn en la Comunidad no puede presumirse cuando el 
propietario de las mercancias, el destinatario del offecimiento o el 
comprador se dediquen a actividades comerciales paralelas, en tal 
sentido el titular no puede invocar su derecho ffente a un operador que 
offece o vende las mercancias a otro operador basândose meramente en 
que éste podria comercializarlas mâs tarde en la Comunidad.
C) Contomos del consentimiento del titular del derecho
La jurispmdencia comunitaria va unifîcando el concepto de 
“consentimiento” en materia de agotamiento, el cual équivale a una 
renuncia del titular del derecho a su derecho de distribuciôn, 
particularizando por ejemplo, que éste sôlo se agota respecto de los 
ejemplares del producto comercializados con el consentimiento del
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titular de los derechos intelectuales que involucra, asi, respecto a los 
ejemplares que no han sido comercializados en la region con el 
consentimiento del titular, puede prohibirse su circulaciôn, por tanto, el 
consentimiento no puede interpretarse de modo extensivo a otros 
productos que no afecta el mismo (as. C-173/98, Sebago). Los contomos 
del consentimiento interesan especialmente en los sistemas de 
distribuciôn selectiva^^ ,^ en los que se implementan medidas tendientes 
a evitar la exportaciôn^^^. Sistemas de distribuciôn selectiva que han 
permitido al TJCE dejar claro que el consentimiento es esencial para 
poder poner el producto en régimen de libre prâctica en la regiôn, el que 
debe provenir de quien esta legitimado y facultado para ello, como lo es 
el titular del derecho intelectual de que se trate o a quien este haya dado 
facultades para otorgarlo.
El consentimiento debe manifestarse de una manera que refleje con 
certeza la voluntad de renunciar al derecho de distribuciôn, normalmente 
de forma expresa, pero en determinados casos, puede resultar 
implicitamente de elementos y circunstancias anteriores, concomitantes 
o posteriores a la comercializaciôn fuera de la regiôn, que, apreciados 
por el Juez nacional, revelen con certeza la renuncia del titular a su 
derecho (consentimiento tâcito). Por tanto, un consentimiento tâcito para 
la comercializaciôn en la regiôn de productos inicialmente 
comercializados fuera de ésta no puede resultar de: (i) un simple silencio 
del titular del derecho intelectual; (ii) que el titular del derecho no haya 
comunicado su oposiciôn a la comercializaciôn en la regiôn, ni de que 
en los productos no figure la prohibiciôn de comercializaciôn en la 
regiôn, (iii) la circunstancia de que el titular de la marca haya
Se ha manifestado que no hay agotamiento si el licenciatario viola los limites 
de la licencia previstos por el art. 8.2 de la Primera Directiva en materia de marcas, 
pues en tal caso su conducta puede constituir una infracciôn de marca, estando el 
titular del derecho facultado para ejercitar la acciôn de usurpaciôn no sôlo contra el 
licenciatario, sino también contra los terceros adquirentes que realicen ulteriores 
actos de comercializaciôn. T. de las Heras, op. cit., p. 601.
Taies como: comunicaciôn verbal a distribuidores autorizados, ubicados 
fuera de la regiôn, de directrices que incluyen prohibiciôn de reventa al por mayor; 
formularios de confirmaciôn escrita de pedidos, en los que se reservaba el derecho, 
de césar el suministro de productos a los distribuidores que incumplieran la 
prohibiciôn; solicitud a distribuidores autorizados de limitar sus articulos a un cierto 
numéro por cliente, entre otros muchos ejemplos.
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transmitido la propiedad de los productos designados con la marca sin 
imponer réservas contractuales y (iv) que, segun la ley aplicable al 
contrato, el derecho de propiedad transmitido comprenda, a falta de tales 
réservas, el derecho de reventa ilimitado o, al menos, el derecho de 
comercializar posteriormente los productos en la region. En igual 
sentido, para el TJCE una Ley nacional que tome en consideracion el 
silencio del titular del derecho intelectual admitiria, no ya un 
consentimiento tacito, sino un consentimiento presunto, lo que 
incumpliria la exigencia de consentimiento positivo que impone el 
Derecho comunitario; de donde résulta por ejemplo, que las normas 
nacionales relativas a la oponibilidad a terceros de restricciones de 
venta, a juicio del TJCE, son irrelevantes para la solucion de un eventual 
litigio entre el titular de la marca y un operador posterior de la cadena de 
distribuciôn que verse sobre la conservaciôn o la extinciôn del derecho 
de que se trate (vg. Davidoff y Levi Strauss ass. C-414/99 a C- 
416/99)^^ .^ Para algunos esta interpretaciôn profundiza y refuerza 
todavia mâs los derechos de los titulares de las marcas, al tiempo que 
cierra interpretaciones a la norma comunitaria (en su caso contenida en 
la Primera Directiva en materia de marcas), que podrian utilizarse contra 
ciertas prâcticas poco claras de determinados importadores^^*, ademâs, 
la interpretaciôn que de los presupuestos del agotamiento de los 
derechos hace el Tribunal, en este caso, tiene un trasfondo 
proteccionistas de los productores, lo que puede estar en detrimento de 
los consumidores. No obstante lo cual, la importancia de la sentencia 
Davidoff y Levi Strauss, estâ en el reconocimiento de que el 
consentimiento puede ser tâcito, el que délimita de forma positiva y 
negativa (lo que es y lo que no es).
En el as. C-414/99 las cuestiones se plantean en relaciôn con productos 
comercializados en la Comunidad, mientras que en los ass. C-415/99 y C-416/99 se 
plantean en relaciôn con productos comercializados en el EEE, es decir, teniendo en 
cuenta la modificaciôn realizada al art. 7, aptdo. 1, de la Directiva 89/104 por el 
Acuerdo sobre el EEE. Sin embargo, el contenido de las respuestas a las cuestiones 
planteadas ante el Tribunal en lo que atane a los Estados miembros de la 
Comunidad, segun el mismo no difiere segun se trate de una u otra de las 
situaciones, en que se hace referencia a la comercializaciôn en el EEE.
R. Gimeno-Bayôn, Derechos de marca, Barcelona, 2003, p. 216.
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Por lo demas, resaltar que el alcance del consentimiento del titular 
del derecho intelectual, interesa a su vez, en la problematica relativa a la 
sustituciôn de la marca por un importador paralelo, al reenvasado de 
productos y en general, de todos aquellos actos que modifiquen su 
presentaciôn al publico consumidor, que se tratarâ mâs adelante, de lo 
que valga mencionar, el propio TJCE reconoce que el titular del derecho 
de marca conserva el interés en mantener un control completo de los 
productos designados con su signo con el fin, entre otros, de garantizar 
su calidad.
3. Carga de la prueba
La existencia del agotamiento depende fundamentalmente de la 
cuestiôn de si los productos de que se trate fueron comercializados por 
primera vez dentro de la regiôn, por lo que es especialmente relevante 
determinar sobre quién recae, en caso de controversia, la carga de la 
prueba del lugar en que se comercializaron por primera vez los 
productos que involucran derechos intelectuales. La jurisprudencia 
comunitaria va armonizando la cuestiôn relativa a la carga de la prueba 
en materia de agotamiento, la que no se deja en manos de Estados 
miembros, para evitar que los titulares de los derechos, por ejemplo de 
marca, obtuvieran una protecciôn variable en funciôn de la ley aplicable. 
Se ha planteado por ejemplo, la cuestiôn de si el art. 28 TCE obliga a 
establecer una excepciôn a la norma general, de que la carga de la 
prueba de los requisitos objetivos del agotamiento de los derechos 
conferidos, en su caso por la marca, recae en su totalidad sobre el 
tercero (as. C-244/00 Van Doren^^ )^.
El ôrgano jurisdiccional remitente considerô que: la concurrencia de los 
requisitos del agotamiento de los derechos conferidos por la marca, que constituye 
un motivo de defensa, debe ser probada, en principio, por el demandado, con arreglo 
al principio general de que cada parte debe probar los hechos de los que depende la 
aplicaciôn de la norma que invoca; la inversiôn de la carga de la prueba tal como se 
dériva de dicho principio general, séria contraria al sistema del Derecho de marcas, 
ya que supondria apartarse, sin justifîcaciôn suficiente, del esquema tradicional del 
Derecho sancionatorio, segun el cual, la concurrencia de los hechos constitutivos de 
una infracciôn del derecho protegido es, por régla general, un indicio de la 
ilegalidad, de modo que no corresponde a la victima probar la ilegalidad, sino
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Para el TJCE los requisitos del agotamiento deben, en principio, ser 
probados por el tercero que lo invoca, sin embargo, habida cuenta de las 
exigencias derivadas de la protecciôn de la libre circulaciôn de 
mercancias, establecida, en particular, en los arts. 28 TCE y 30 TCE, 
puede ser necesario adaptar la normativa nacional en materia de prueba, 
como cuando la norma nacional pueda permitir que el titular del derecho 
compartimente los mercados nacionales, favoreciendo asi el 
mantenimiento de las diferencias de precio que puedan existir entre los 
Estados miembros (as. C-349/95 Ballantine). En tal sentido, existiria un 
riesgo real de compartimentaciôn de los mercados nacionales, por 
ejemplo, cuando el titular de la marca comercializa sus productos en el 
EEE por medio de un sistema de distribuciôn exclusiva, si incumbiera al 
tercero aportar la prueba del lugar en el que los productos fueron 
comercializados por primera vez por el titular de la marca o con su 
consentimiento, dicho titular podria obstaculizar la comercializaciôn de 
los productos adquiridos e impedir cara al futur o, en el supuesto de que 
el tercero logre demostrar que su proveedor fue un miembro de la red de 
distribuciôn exclusiva del titular en el EEE, que aquél pueda seguir 
acudiendo a dicho Estado miembro para abastecerse. Siendo 
consecuente con ello, respecto a la carga de la prueba, el TJCE establece 
que: (i) la carga de la prueba de la violaciôn del derecho incumbe a 
quien lo invoca, y si se aporta esta prueba, corresponderâ entonces al
normalmente al supuesto infractor probar la inexistencia de ilegalidad; la inversion 
de la carga de la prueba menoscabaria indebidamente el derecho exclusivo del titular 
de la marca, pues, por lo que respecta al principio de agotamiento limitado al 
territorio del EEE, su eficacia se veria restringida de tal manera que resultaria 
prâcticamente inopérante, aunque el supuesto infractor de los derechos conferidos 
por la marca, pudiera acreditar con facilidad el origen de los productos de que se 
trate; no obstante, al imponer la carga de la prueba al tercero demandado por el 
titular de una marca, se corre el peligro de impedir la comercializaciôn de productos 
de dicha marca al operador que no esté vinculado al titular, aûn en los casos en que 
dichos productos hayan sido comercializados en el EEE con el consentimiento de 
éste, por lo general un operador podrâ acreditar sin mayores problemas de quién ha 
adquirido las mercancias, pero no podrâ obligar a sus proveedores a que le revelen 
quiénes fueron, a su vez, sus proveedores, ni identifrcar a los demâs operadores de la 
cadena de distribuciôn, ademâs, aûn cuando le fuera posible remontar la cadena de 
distribuciôn hasta el titular de la marca y acreditar que los productos fueron 
comercializados en el EEE con el consentimiento de dicho titular, podria verse 
privado de su fuente de suministro para el futuro.
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operador paralelo demandado acreditar la existencia del consentimiento 
del titular del derecho a comercializar los productos en la Comunidad, y 
en su caso en el EEE (ass. C-414/99 a C- 416/99, as. C-405/03^™), (ii) 
en el supuesto de que el tercero logre demostrar que existe un riesgo real 
de compartimentaciôn de los mercados nacionales, recae sobre él la 
carga de aportar dicha prueba, en particular cuando el titular del derecho 
vg. de una marca comercializa sus productos en la regiôn, por medio de 
un sistema de distribuciôn exclusiva, incumbiendo al titular del derecho 
acreditar que los productos fueron comercializados inicialmente por él o 
con su consentimiento fuera de la regiôn, (iii) acreditado este extremo, 
corresponde al tercero probar la existencia de un consentimiento del 
titular para la ulterior comercializaciôn de los productos en la regiôn (as. 
C-244/00).
4. Agotamiento y publicidad
A) Asunto Parfums Christian Dior
El TJCE entiende que si el derecho de utilizar, por ejemplo una 
marca, para anunciar la comercializaciôn ulterior, no se agotara del 
mismo modo que el derecho a comercializar los productos, dicha 
comercializaciôn resultaria sensiblemente mâs difîcil y se pondria en 
peligro el objetivo de la régla del agotamiento. No obstante, si existe un 
menoscabo de la reputaciôn de la marca^^% tal menoscabo en principio, 
puede ser un motivo legitimo, en el sentido del aptdo. 2 del art. 7 de la 
Primera Directiva en materia de marcas, que justifique que el titular se
Se recuerda que este asunto esta relacionado con mercancias en trânsito, en el 
que en su dia la Comisiôn se inclinô por el operador demandado en el asunto que 
origina esta interpretaciôn, advirtiendo que exigencias rigurosas en materia de 
prueba podrian hacer ilusorio el derecho de éste a utilizar la Comunidad como 
territorio de trânsito, y en el que el TJCE tuvo présente que en tanto se respeten las 
condiciones de los regimenes suspensivos de la Comunidad, el operador afectado se 
encontrarâ, en principio, en una situaciôn legal.
El derecho a contrasenar un producto con determinada marca se considéra un 
problema particular del Derecho de la competencia, pues en ella tiene un papel 
especial la norma de que nadie puede enganar al publico apropiândose de la buena 
fama que han adquirido los productos de sus competidores. H. Coing, op. cit., p. 
193.
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oponga a la comercializaciôn ulterior de los productos que fueron 
comercializados en la regiôn por él mismo o con su consentimiento. En 
efecto, el titular de la marca tiene un interés legitimo, vinculado con el 
objeto especifico del derecho de marca, en poder oponerse a la 
comercializaciôn de dichos productos si su presentaciôn, como se 
analiza en la jurisprudencia sobre el reenvasado, puede pequdicar a la 
reputaciôn de la marca (Hag II, as. C-10/89^^ )^. Cuando un comerciante 
usa una marca para anunciar la comercializaciôn ulterior de productos 
que llevan dicha marca, es necesario ponderar el legitimo interés de su 
titular en obtener protecciôn contra los comerciantes que usen su marca 
con fines publicitarios de un modo que podria peijudicar la reputaciôn 
de la misma y el legitimo interés del comerciante en poder vender los 
productos de que se trata utilizando los métodos publicitarios usuales 
del ramo, mas aùn en cuanto a comercializaciôn de productos de 
prestigio y de lujo se refiere, pues el comerciante no debe actuar de 
modo desleal para con los intereses legitimos del titular de la marca, 
sino mâs bien esforzarse por evitar que su publicidad afecte al valor de 
la marca, en su caso, peijudicando el aura y la imagen de prestigio de los 
productos de que se trata, asi como la sensaciôn de lujo que émana de 
ellos. En consecuencia, el TJCE ha considerado por ejemplo, que el 
titular de una marca no puede oponerse, al uso de su marca, que este 
conforme con los métodos usuales en el ramo de actividad del 
comerciante, para anunciar al pùblico la comercializaciôn ulterior de 
dichos productos, a menos que se demuestre que el referido uso 
menoscaba gravemente la reputaciôn de la marca. Reconoce asimismo, 
que el hecho que un comerciante que habitualmente comercializa
El as. Hag II tiene la singularidad de que el pleno del TJCE haya 
reconsiderado la interpretaciôn que habia dado en su sent, del as. 192/73 (Hag I), en 
el cual habia determinado que Hag belga no podia oponerse a las importaciones de 
productos de Hag alemana, porque ambas marcas tenian un origen comùn, a pesar de 
la expropiaciôn de Hag en Bélgica al término de la segunda guerra mundial. Asi, en 
el as. Hag II el TJCE, teniendo en consideraciôn que las empresas belga y alemana 
carecian de cualquier vinculo de dependencia juridica o econômica (no tienen origen 
comùn), entiende que no existe consentimiento del titular del derecho de marca, por 
lo que puede oponerse a la importaciôn del producto con marca idéntica o similar, 
que ha sido producido en otro Estado miembro. N. Stoffel Vallotton, La prohibiciôn 
de restricciones a la libre circulaciôn de mercancias..., op. cit., p. 622.
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productos de igual tipo, pero no necesariamente de la misma calidad, 
utilice para los productos que llevan la marca los métodos publicitarios 
usuales en su ramo de actividad, aunque dichos métodos no coincidan 
con los que utiliza el propio titular o sus distribuidores autorizados, no 
constituye en principio, un motivo legitimo, que justifique que el titular 
pueda oponerse a dicha publicidad, pues para la aplicacion del mismo 
debe demostrarse que, habida cuenta de las circunstancias especificas de 
cada caso, el empleo de la marca en la publicidad del comerciante 
menoscaba gravemente la reputaciôn de la marca (Parfums Christian 
Dior as. C-337/95). Por su parte, la protecciôn que confiere el derecho 
de autor en lo referente a la reproducciôn de las obras protegidas en la 
publicidad del comerciante, no puede en todo caso ser mas amplia que la 
que se atribuye en idénticas circunstancias al titular de un derecho de 
marca.
B) Asunto BMW
Hacer referencia al as. C-63/97^^  ^ BMW (el caso concreto de la 
reventa de automôviles de ocasiôn). Al respecto, el TJCE entiende que 
en casos como el del uso de una marca que désigna productos de gran 
reputaciôn, el art. 7 de la Directiva se opone a que el titular de dicha
La sent. BMW en la que se corrobora que es preciso, en principio el uso a 
titulo de marca para que se produzca una lesion del derecho de marca, es relevante 
en la medida en que el TJCE prâcticamente fîniquita el debate doctrinal al respecto, 
sin embargo, al reconocer que la Primera Directiva en materia de marcas parte de la 
necesidad del uso en funciôn de marca, para algunos, establece un concepto de uso 
en funciôn de marca absolutamente criticable, al insistir en relaciôn con su art. 5.1c) 
en que la marca se usa efectivamente para identifîcar el origen de los productos, en 
concreto, de aquellos que son objeto del servicios de reparaciôn y mantenimiento; 
interpretaciôn que prohibiria todo uso de la marca ajena para referirse a los 
productos o servicios ajenos; sin embargo, en realidad, el tercero emplea la marca en 
la publicidad de sus servicios, no de productos, y lo que hay que ver es si ese uso es 
distinto en relaciôn con los servicios que se promocionan. Se ha manifestado al 
respecto que cuando la referida norma alude al uso “para productos o servicios” se 
refiere a los productos o servicios que offece el tercero, a propôsito de los cuales hay 
que valorar el uso del signo ajeno; y en tal sentido si con la marca se distingue una 
prestaciôn ajena, la tutela de la marca no interviene, lo que estâ en armonia con la 
tradiciôn juridica de los ordenamientos nacionales de los Estados miembros. A. 
Garcia Vidal, El uso descriptivo de la marca ajena..., op. cit., p. 78.
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marca prohiba a un tercero el uso de su marca para anunciar al publico 
que esta especializado o es especialista en la venta del producto, con la 
condiciôn de que: (i) la publicidad se refiera a productos
comercializados en el mercado de la Regiôn con dicha marca por el 
titular o con su consentimiento, vg. cuando la publicidad es necesaria 
para asegurar la comercializaciôn ulterior de productos introducidos en 
el mercado comunitario con la marca, por el titular o con su 
consentimiento y, por consiguiente, para cumplir el objetivo de la régla 
del agotamiento, (ii) la manera en que se emplea la marca en dicha 
publicidad no constituya un motivo legitimo, en el sentido del aptdo. 2 
del art. 7, que justifique que el titular pueda oponerse a ello. Por otra 
parte, el TJCE indica que por ejemplo, séria un motivo legitimo en el 
sentido del aptdo. 2 del art. 7 de la Directiva, la utilizaciôn de la marca 
en la publicidad del comerciante de forma que pueda dar la impresiôn de 
que existe un vinculo empresarial entre el comerciante y el titular de la 
marca (riesgo de asociaciôn) y, en particular, de que la empresa del 
comerciante pertenece, si es el caso, a la red de distribuciôn del titular 
de la marca o de que existe una relaciôn especial entre ambas empresas, 
pues tal publicidad infringiria el deber de actuar con lealtad para con los 
intereses legitimos del titular de la marca y afectaria al valor de la 
marca, al obtener un aprovechamiento indebido del carâcter distintivo o 
del renombre de la marca. En cambio, si no hay riesgo de que el pùblico 
llegue a creer que existe un vinculo empresarial entre el comerciante y el 
titular de la marca, el sôlo hecho de que el comerciante obtenga una 
ventaja del uso de la marca, porque la publicidad, correcta y leal, de 
venta de los productos amparados por la marca confiera a su propia 
actividad un aura de calidad, no es motivo legitimo en el sentido del 
aptdo. 2 del art. 7 de la Directiva, tal es el caso de un comerciante que 
vende automôviles de ocasiôn de la marca BMW, y que realmente estâ 
especializado o es especialista en la venta de dichos automôviles, en la 
prâctica no puede comunicar esta informaciôn a sus clientes sin usar la 
marca BMW y por lo tanto, tal uso informativo de la marca BMW es 
necesario para asegurar el derecho de reventa derivado del art. 7 de la 
Directiva y con él no se obtiene un aprovechamiento indebido del 
carâcter distintivo o del renombre de dicha marca.
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Visto lo cual, en el ambito de las importaciones paralelas una 
prohibiciôn de publicidad en la que se utiliza, en su caso la marca de un 
tercero, haria mucho mâs difîcil la comercializaciôn y en consecuencia 
el acceso al mercado de dichos productos, pues tal prohibiciôn podria 
constituir una medida de efecto équivalente a una restricciôn 
cuantitativa, lo que deberâ analizarse en armonia con las justificantes a 
dichas restricciones como lo son la protecciôn de la propiedad 
industriaf^"  ^ y comercial, a condiciôn de que su protecciôn no 
constituyan un medio de discriminaciôn arbitraria ni una restricciôn 
encubierta del comercio entre los Estados miembros. Por lo demâs, 
cuestiones relativas al uso de la marca de un tercero para anunciar en la 
publicidad, por ejemplo, reparaciôn y mantenimiento de productos, 
serân analizadas mâs adelante, dado que estân excluidas de la régla del 
agotamiento, pues taies anuncios no se refieren a la comercializaciôn 
ulterior de los productos de que se trata, presupuesto este ultimo 
necesario para que opere tal agotamiento.
IV. Manipulaciôn no autorizada de la presentaciôn del producto
1. Planteamiento de la cuestiôn
Las politicas de importaciôn paralela pueden verse estancadas al 
interior de la Comunidad, como consecuencia de las acciones de las 
empresas protectoras de sus bénéficies, que incluso puede deberse a 
razones administrativas (como ocurre en el mercado de productos 
farmacéuticos), las que tienen en cierta forma a su favor, un mecanismo 
para compartimentar el mercado y mantener asi la diferencia de precios. 
Este tema debe analizarse con cautela pues la jurisprudencia del TJCE, 
tiende a contrarrestar las acciones empresariales que tengan como 
fînalidad la compartimentaciôn de los mercados, jurisprudencia, que de 
manera temprana era contraria a las importaciones grises^^  ^ con 
modificaciôn en la presentaciôn del producto, vg. STJCE de 23 de mayo
Vid. J. Delicado Montero-Rios, op. cit., pp. 239-264. 
A. J. de Martinez Munos, op. cit., pp. 25-47.
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de 1978 caso Hoffmaim-La Roche o caso Valium, STJCE de 11 de 
noviembre de 1978 caso Centrafram/American Home Products^^ .^ For 
ejemplo, se interpréta que los casos en los que el importador paralelo ha 
efectuado una modificaciôn del producto, deben analizarse a la luz de la 
funciôn esencial de la marca, que no es mas que la garantia de 
procedencia, por lo que, en principio, el titular de un derecho de marca 
puede invocar este derecho para impedir que un importador paralelo 
comercialice un producto que ha sido comercializado en otro Estado 
miembro por el mismo titular o con su consentimiento, cuando dicho 
importador ha modificado la presentaciôn del producto, como cuando 
reenvasa el producto en un nuevo embalaje en el que ha vuelto a colocar 
la marca.
Como lo ha sostenido el TJCE, vg. sent, de 11 de julio de 1996 
Bristol-Myers Squibb y otras, particularmente los medicamentos 
constituyen un âmbito sensible en el que la presentaciôn del producto 
puede inspirar o destruir la confianza del publico, modificaciones al 
producto original efectuadas por parte del importador paralelo, sin el 
consentimiento del titular del derecho de marca que involucran, cuya 
legalidad se cuestiona en el Mercado comùn, dentro de las cuales se 
précisa determinar, en particular, por ejemplo, si es posible considerar 
que el reenvasado afecta al objeto especifico de la marca en el sentido 
de la jurisprudencia del TJCE, de manera que el titular de la marca 
puede oponerse, en principio, a un reenvasado, aün cuando este no 
suponga, en concreto, una amenaza para sus intereses. En ocasiones el 
importador paralelo ha modificado hasta cierto punto el envasado de los 
medicamentos y/o los prospectos que los acompanaban, modificaciôn 
consiste por ejemplo en la colocaciôn sobre el embalaje original de una 
étiqueta con determinada informaciôn fundamental, como el nombre del 
importador paralelo y su numéro de licencia de importaciôn paralela (as. 
C-143/00 Boehringer/Glaxo). Se siguen las sofisticaciones, y en su caso, 
importa el modo de presentaciôn de los medicamentos, esta vez para que 
los pacientes respetasen el tratamiento, colocando el importador
En el as. American Home Products (3/78) se alude al supuesto en el que el 
importador paralelo sustituye la marca original utilizada por el titular en el Estado 
miembro de exportaciôn, por la marca utilizada por dicho titular en el Estado 
miembro de importaciôn.
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paralelo^^  ^un embalaje extemo que incluya una serie de indicaciones en 
el idioma del pais de destino de las importaciones, tal como lo exige la 
legislacion de dicho pais.
Prohibicion de modificaciôn de la presentaciôn del producto^^^, 
respecto a la que se van construyen excepciones, taies como:
(i) Reenvasado. Asuntos referidos al supuesto en el que el 
importador paralelo reenvasa un producto de marca y coloca en él 
nuevamente la marca original. Vg. sents. del TJCE de 3 de diciembre de 
1981 (Vibramicina), de 11 de julio de 1996 (Bristol-Myers Squibb), 
todas ellas relativas a importaciones paralelas de productos 
farmacéuticos. En la sent. Bristol por ejemplo, se indica que el 
contenido esencial del Derecho de marca no résulta infringido cuando la 
manipulaciôn efectuada no altéré las propiedades intrinsecas del 
producto, ni induzca a confusiôn a los consumidores sobre su 
procedencia empresarial, por tanto, partiendo de la ausencia de lesiôn, se 
permite reenvasar siempre que resuite necesario para introducir el 
producto en el Estado miembro importador y que la manipulaciôn 
respete las garantias que aseguren que las condiciones del producto 
original no resulten alteradas.
(ii) Reetiquetado. Vg. STJCE de 11 de noviembre de 1997 
(Ballantine), se faculta al free rider^^^ para suprimir de la étiqueta el 
numéro de identificaciôn del producto, porque se entiende probado que 
el fabricante los utiliza para reconstruir el itinerario recorrido por éstos y
Los importadores paralelos aducen que los envases extranjeros a los que se 
anaden étiquetas pueden generar desconfîanza y una actitud de rechazo, tanto entre 
los farmacéuticos como entre los consumidores. Al respecto, por ejemplo, la 
Comisiôn ha llegado a manifestar que la reticencia de los consumidores no créa una 
“necesidad” en el sentido de la jurisprudëncia del TJCE, salvo si es de tal magnitud 
que solo puede superarse mediante precios mas bajos y mas informaciôn (as. C- 
143/00).
Las indicaciones especificas y detalladas relativas al embalaje de los 
medicamentos que son objeto de una AC comunitaria, destinadas a evitar que los 
consumidores sean inducidos a error y que protegen asi la salud pùblica, impiden, 
por ejemplo, la agregaciôn de embalajes de un medicamento por parte de un 
importador paralelo (as. C-433/00 Aventis/ Kohlpharma).
El free rider adquiere los productos en un Estado donde su precio es inferior, 
para revenderlos en otro donde los productos son mas caros, ganando, de este modo 
la diferencia entre precios. A. J. de Martinez Munos, op. cit., pp. 22-23.
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castigar a los revendedores que suministran a los free riders, lo cual 
permite en cierto modo evitar el comercio paralelo.
(iii) Sustitucion de la marca. Vg. STJCE 12 de octubre de 1999 as. 
379/97^^  ^(Upjohn/Paranova), la facultad de contrasenar un producto con 
un signo determinado, forma parte del contenido esencial del derecho de 
marca, por lo que el titular podra prohibir al importador que reemplace 
el signo original, salvo que este pruebe su intenciôn de repartir el 
mercado, por tanto, bajo esta ultima excepciôn, se permite al importador 
paralelo reemplazar la marca original por la marca utilizada para el 
mismo producto en el mercado de importaciôn, cuando resuite 
objetivamente necesario para introducir la mercancia en el Estado de 
importaciôn, pero de manera que no peijudique la condiciôn del 
producto, ni la imagen de la marca.
Al tiempo, se encuentran casos en los que el importador paralelo 
sustituye la marca que originalmente lleva el producto^^  ^ en el pais de 
exportaciôn, por la que la empresa farmacéutica utiliza en el pais 
importador (as. C-379/97, Paranova). Asi, y aunque cada vez se van 
sofisticando mas y mas los medios que pueden aprovechar las 
multinacionales farmacéuticas, y en algunos casos otros sectores (vg. 
bebidas alcohôlicas), en relaciôn con la presentaciôn del producto, para 
compartimentar el mercado, puede decirse que en principio, se permite 
reenvasar, reetiquetar el producto o incluso sustituir la marca, por 
ejemplo, cuando se pruebe que el titular utiliza varias marcas o diversas 
formas de presentaciôn de la mercancia con la intenciôn de 
compartimentar el mercado intracomunitario o que, con independencia 
de la intenciôn del titular, la modificaciôn efectuada sea objetivamente 
necesaria para garantizar la libre circulaciôn de mercancias en la UE (en
En la sent, de 12 de octubre de 1999 as. C-379/97 el TJCE manifesto que el 
art. 7.1 de la Primera Directiva en materia de marcas es aplicable cuando tras 
reenvasar el producto, vuelva a colocarse la marca original. En cambio, no se aplica 
cuando el importador paralelo sustituye la marca original por una marca diferente, 
caso este ultimo, en que los derechos respectivos del titular de la marca y del 
importador paralelo se rigen por los arts. 28 y 30 TCE. N. Stoffel Vallotton, La 
prohibicion de restricciones a la libre circulaciôn de mercancias..., op. cit., p. 780.
Los importadores paralelos alegan en esencia que las diferentes marcas 
utilizadas por un fabricante dependiendo del territorio constituye una 
compartimentacion artificial de los mercados contraria al Derecho comunitario.
204
SU caso en el EEE), respetando tanto la condiciôn original del producto, 
como la reputaciôn del signo^^ .^
2. Requisitos que legitiman determinadas modificaciones
A) Supuestos
De acuerdo con el TJCE, como se ha mencionado, es posible 
establecer excepciones al principio fundamental de la libre circulaciôn 
de mercancias en los casos en que el titular de una marca, haciendo uso 
de su derecho, se oponga al reenvasado u otras modificaciones en la 
presentaciôn del producto, para los medicamentos importados de forma 
paralela, habida cuenta de la funciôn esencial de la marca, en la medida 
en que dicha prerrogativa permite al titular protéger los derechos 
comprendidos en el objeto especifico del derecho de marca. De ahi la 
importancia de determinar si la alteraciôn efectuada por el importador 
paralelo, puede crear riesgos reales para dicha garantia de procedencia. 
En este contexto, estarian permitidas ciertas modificaciones a la 
presentaciôn del producto, cuando el ejercicio del derecho de marca por 
parte de su titular pueda constituir una restricciôn encubierta en el 
sentido del art. 30 TCE si se acredita, por un lado, que la utilizaciôn del 
derecho de marca por parte de dicho titular, habida cuenta del sistema de 
comercializaciôn aplicado por este, contribuiria a compartimentar 
artificialmente los mercados entre Estados miembros, al tiempo, la 
modificaciôn de la presentaciôn del producto debe ser necesaria, por 
otro lado, se debe garantizar la protecciôn de ciertos intereses légitimés 
del titular de la marca, por lo que la alteraciôn de la presentaciôn del 
producto no puede afectar el estado original del mismo y no puede 
peijudicar la reputaciôn de la marca, a su vez, para el caso de productos 
farmacéuticos, el importador paralelo debe advertir al titular del derecho
Respecto a la protecciôn de la reputaciôn de la marca, el tercero que procédé 
al reetiquetado del producto debe velar por que la reputaciôn de la marca -y, por lo 
tanto, la de su titular- no resuite pequdicada por una presentaciôn inadecuada del 
producto reetiquetado; para apreciar si asi ocurre, el ôrgano jurisdiccional nacional 
debe tener en cuenta, en particular, el interés de la fîrma productora en protéger la 
imagen del producto que puede^er la de una imagen de articule de lujo.
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de marca acerca de la comercializaciôn del producto reenvasado, indicar 
en el nuevo embalaje quién ha reenvasado el producto, asi como 
proporcionar al mismo una muestra del producto reenvasado antes de la 
comercializaciôn, a peticiôn del titular de la marca. A este respecto, el 
TJCE ha considerado que taies requisitos impuestos a quien efectua el 
reenvasado estân justificados por el hecho de que los imperativos de la 
libre circulaciôn de mercancias, implican reconocerle una cierta facultad 
que, en circunstancias normales, esta reservada al titular de la marca; 
entonces, cuando el reenvasado ha tenido lugar respetando los intereses 
légitimés del titular de la marca, lo que implica en particular que el 
reenvasado no afecta al estado original por ejemplo del medicamento o 
no puede peijudicar la reputaciôn de la marca, constituye una restricciôn 
encubierta al comercio el ejercicio del titular de una marca de su 
derecho a oponerse a tal reenvasado, si dicho ejercicio contribuye a 
compartimentar artificialmente los mercados entre los Estados 
miembros. Por lo demâs, segun el TJCE, los ôrganos jurisdiccionales 
nacionales, a quienes corresponde apreciar si el reetiquetado es 
necesario para evitar una compartimentaciôn artificial de los mercados 
entre Estados miembros, deben tener présente que, dada las 
particularidades de la jurisprudencia en materia de comercializaciôn de 
productos farmacéuticos, y en ocasiones de la relativa a las bebidas 
alcohôlicas, su aplicaciôn extensiva, con ciertas salvedades, a otros 
sectores resultarîa inadecuada.
B) Compartimentaciôn artificial de los mercados
De acuerdo con la jurisprudencia del TJCE en el caso de reenvasado 
de los productos con nueva colocaciôn de la marca original o sustituciôn 
de esta marca por la utilizada por el mismo titular en el Estado miembro 
de importaciôn, la facultad de que dispone el titular de la marca de 
oponerse a dichos actos, en virtud del Derecho nacional se considéra 
justificada al amparo del art. 30 TCE, siempre y cuando: no se 
demuestre que tal oposiciôn contribuye a la compartimentaciôn
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artificial^^  ^ de los mercados entre Estados miembros; salvo que la 
existencia de regimenes distintos se justifique debido a diferencias 
objetivas entre ambas situaciones. Al respecto el TJCE ha considerado 
que, por un lado, la practica de utilizar envases diferentes y la de utilizar 
marcas diferentes para un mismo producto, al contribuir de modo 
semejante a la compartimentacion del Mercado unico, peijudican de 
igual forma el comercio intracomunitario y, por otro lado, tanto la nueva 
colocaciôn de la marca original en el producto reenvasado como su 
sustituciôn por otra marca constituyen ambas una utilizaciôn, por parte 
del importador paralelo, de una marca que no le pertenece^ "^^ . Existen 
entonces obstaculos al comercio intracomunitario que provocan 
compartimentaciones artificiales de los mercados entre Estados 
miembros en el sentido de la jurisprudencia comunitaria, en la medida 
en que: (i) el derecho de marca en el Estado miembro de importaciôn 
permita al titular de la marca oponerse a la nueva colocaciôn de esta tras 
el reenvasado del producto o a su sustituciôn, y (ii) el reenvasado y 
nueva colocaciôn de la marca o la sustituciôn de esta sean necesarios
En el as. Hoffmann-La Roche/Centrafarm (102/77) y en el as. 
Centrafarm/American Home Products (3/78) el TJCE ha puesto de relieve que el 
obstâculo reside en el uso indebido de los derechos industriales para compartimentar 
artificialmente los mercados nacionales. El obstâculo reside mas que en la mera 
compartimentaciôn de los mercados nacionales, en la compartimentaciôn artificial 
de los mismos, dejando entender que la compartimentaciôn normal séria compatible 
con el art. 30 TCEE (actual 28 TCE). La orientaciôn y la forma utilizada por el 
TJCE para detectar la medida de efecto équivalente en los asuntos referentes a la 
propiedad industrial y comercial, es distinta de las demâs medidas de igual indole. 
En este âmbito la medida también se dériva de un efecto restrictivo total de las 
importaciones, pero dado que esta compartimentaciôn de los mercados puede ser un 
efecto inherente a taies medidas que gozan, a priori de legitimaciôn por el art. 28 
TCE habrâ que detectar un peijuicio adicional innecesario para que la medida sea 
contraria a dicho articulo, lo que el TJCE considéra una compartimentaciôn artificial 
de los mercados nacionales, es decir, una compartimentaciôn que da lugar a un 
resarcimiento excesivo de los derechos que confiere la protecciôn de la propiedad 
intelectual. N. Stoffel Vallotton, La prohibicion de restricciones a la libre 
circulaciôn de mercancias..., op. cit., p. 402.
Debe puntualizarse en relaciôn con el art. 7 de la Primera Directiva en 
materia de marcas, que este es aplicable cuando, tras reenvasar el producto vuelve a 
colocarse la marca original, no asi, cuando el importador paralelo sustituye la marca 
original por una marca diferente, pues en este ultimo evento los derechos respectivos 
del titular de las marcas y del importador paralelo se rigen por el Tratado.
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para que los productos puedan ser comercializados por el importador 
paralelo en el Estado miembro de importaciôn. Conclusiôn que es 
independiente de que taies compartimentaciones^^^ hayan sido, o no, 
buscadas por el titular, con la ventaja prâctica de no obligar a los 
ôrganos jurisdiccionales nacionales a que aprecien si se ha probado la 
intenciôn, que, como es notorio, constituye un elemento difîcil de 
demostrar (as. C-3 79/97), asi el requisite indispensable de 
compartimentaciôn artificial de los mercados no implica que el 
importador paralelo deba demostrar que, al comercializar en diferentes 
Estados miembros un producto idéntico en envases diverses, el titular de 
la marca haya intentado deliberadamente compartimentar los mercados 
entre Estados miembros.
C) Necesidad de la modificaciôn
La facultad del titular de un derecho de marca de prohibir las 
alteraciones a la presentaciôn del producto, como se ha podido advertir, 
sôlo debe limitarse en la medida en que taies alteraciones sean 
necesarias^*^ para comercializar el producto en el Estado miembro de 
importaciôn (constituye uno de los varemos para diferenciar el
Vg. el titular de la marca ha adoptado la prâctica de utilizar marcas diferentes 
para un mismo producto, lo que en la prâctica puede compartimentar el Mercado de 
la region.
Las empresas farmacéuticas han llegado a argumentar que la sustituciôn de 
los envases de los medicamentos, realizada por importadores no es necesaria, habida 
cuenta de que para poder comercializados en el mercado de importaciôn bastaria 
con volver a etiquetar los productos, lo que sustentan con base en las necesidades de 
una economia de mercado en la que corresponde al importador paralelo, superar esta 
inclinaciôn de los consumidores, los principios de seguridad juridica, en la medida 
en que se considéra que los intereses comerciales de aquél, son subjetivos y no 
pueden ser utilizados al evaluar la legalidad de su conducta sin infringir tal 
principio, y de proporcionalidad, toda vez que se exige que una restricciôn de un 
derecho fundamental, no vaya mâs allâ de lo que resuite suficiente y necesario para 
alcanzar el objetivo deseado. A lo que se alega de contrario, la existencia de una 
resistencia signifîcativa del mercado de referenda frente a los reetiquetados, lo que 
hace que la sustituciôn de los envases sea necesaria para vencer dicha resistencia. A 
su vez, para algunos ôrganos jurisdiccionales remitentes, el reenvasado debe 
considerarse necesario cuando permite superar un obstâculo real o potencial a la 
comercializaciôn de los medicamentos. Vg., as. C-143/00.
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reenvasado conforme al derecho de marcas y a las reglas de 
competencia, del que no lo es). La Comisiôn ha afirmado que la 
“necesidad” que justifica objetivamente, en su caso el reenvasado, puede 
ser consecuencia de circunstancias de hecho o de Derecho, que al 
justificar una excepciôn al principio que prohibe violar el derecho de 
marca, consagrado por el Derecho comunitario, debe interpretarse de 
forma restrictiva, mâs aün cuando el importador paralelo debe causar el 
menor peijuicio posible al objeto especifico del derecho de marca (as. 
C-443/99), también ha considerado que el requisito de “necesidad” se 
anade a los criterios relativos a la protecciôn del objeto especifico del 
derecho de marca (as. C-143/00).
Por via jurisdiccional se va defmiendo el alcance del concepto de 
necesariedad de la alteraciôn de la presentaciôn del producto, requisito 
objetivo que puede légitimât, por ejemplo el reenvasado. Asi, la 
alteraciôn estaria autorizada si es necesaria para que los productos 
puedan ser comercializados, estaria prohibida si ünicamente se efectua 
con la finalidad de optimizar la aceptaciôn del producto en el mercado, 
como lo serian las alteraciones que tienen por objeto permitir a los 
importadores paralelos aumentar sus precios, hacer los productos mâs 
atractivos para los consumidores o incrementar las ventas. Para el efecto 
se han de tomar en cuenta las circunstancias imperantes al momento de 
su comercializaciôn en tal Estado. Existirian obstâculos a las 
importaciones, por ejemplo, cuando los medicamentos no pueden 
comercializarse en el Estado miembro de importaciôn con su embalaje 
original debido a normativa o prâctica nacional, cualquiera de ellas 
relativa a los embalajes, vg. una norma protectora de los consumidores 
que prohiba la utilizaciôn en el Estado miembro de importaciôn de la 
marca utilizada en el Estado miembro de exportaciôn porque puede 
inducir a error en los consumidores, prâcticas de prescripciôn médica 
consolidadas que se basen, entre otras, en las normas sobre dimensiôn 
recomendadas por agrupaciones profesionales y por las entidades del 
seguro de enfermedad, una norma en materia de seguro de enfermedad 
que subordinen el reembolso de los gastos médicos a un determinado 
embalaje.
En armonia con lo indicado, el TJCE entiende que el titular de una 
marca puede oponerse a que el importador paralelo efectùe un
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reenvasado, por ejemplo, cuando el reenvasado: de una parte, tenga 
como unica razon de ser la busqueda de una ventaja comercial por parte 
del importador paralelo, de otra, cuando el importador paralelo esta en 
condiciones de utilizar el embalaje original para una comercializaciôn 
en el Estado miembro de importaciôn, pegando étiquetas sobre él y 
siempre que el medicamento reetiquetado pueda accéder efectivamente 
al mercado de que se trate. En este orden de ideas, segun el TJCE el 
inconveniente que consiste, por ejemplo, en tener que superar la 
reticencia de los consumidores hacia los medicamentos reetiquetados, en 
principio no puede autorizar a un importador paralelo a reenvasar un 
producto importado (as. C-379/97). Se dice en principio, pues puede 
existir en el mercado o en una parte importante de éste, una resistencia 
tan fuerte por parte de una proporciôn signifîcativa de consumidores, 
frente a los medicamentos reetiquetados que el acceso efectivo al 
mercado se considéré obstaculizado, caso en el cual el reenvasado de 
medicamentos no encontraria explicaciôn exclusivamente en la 
bùsqueda de una ventaja comercial sino que tendria por objeto conseguir 
un acceso efectivo al mercado (as. C-143/00).
Por lo demâs, mencionar que en âmbitos como el de las bebidas 
alcohôlicas el ôrgano jurisdiccional nacional debe apreciar si el 
reetiquetado es necesario, pero por ejemplo para protéger las fuentes de 
suministro del comercio paralelo; para que los productos puedan 
comercializarse en los diferentes mercados de los Estados miembros a 
los que estân destinados. En lo que atane con la retirada y nueva 
colocaciôn o sustituciôn de las étiquetas, con el fin de suprimir los 
numéros de identificaciôn, si bien es cierto que en modo alguno es 
necesaria para que los productos controvertidos puedan ser 
comercializados en los mercados de los diferentes Estados miembros 
segun las normas vigentes en éstos, también lo es que la retirada de los 
numéros de identificaciôn si puede, sin embargo, resultar necesaria para 
evitar una compartimentaciôn artificial de los mercados entre Estados 
miembros provocada por las dificultades que las personas que participan 
en el comercio paralelo encuentran a la hora de obtener suministros por 
parte de distribuidores autorizados del productor y que temen ser
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sancionados por los productores^^^ en caso de efectuar ventas a terceros 
ajenos a la red de distribucion (sent. Ballantine), el TJCE se decanta en 
tales casos por el importador paralelo. No obstante, la colocaciôn de los 
numéros de identificaciôn puede ser necesaria para cumplir una 
obligaciôn legal^^ ,^ o para velar por intereses légitimés como la retirada 
del mercado de productos defectuosos y la lucha contra las imitaciones, 
finalidad que si facultaria al titular de un derecho de marca a invocar 
este derecho para impedir que un tercero retire y vuelva a poner o 
sustituya las étiquetas en las que figura su marca, con el fin de suprimir 
dichos numéros, pues tal facultad en este sentido no contribuye a 
compartimentar artificialmente los mercados entre Estados miembros, 
no pudiéndose entones en taies situaciones, limitar los derechos que el 
titular de la marca puede invocar en virtud del art. 30 TCE. En 
consecuencia, las personas que participan en el comercio paralelo 
deberan protegerse de dichos actos con base en las normas del Tratado 
en materia de competencia, si se acredita que los numéros de 
identificaciôn han sido colocados con fines légitimés segun el Derecho 
comunitario, pero, el titular de la marca también utiliza dichos numéros 
para poder localizar posibles fugas de su organizaciôn de venta y 
combatir asi el comercio paralelo de sus productos.
Por lo que se refiere por ejemplo, a la retirada y nueva colocaciôn o 
sustituciôn de las étiquetas, con el fin de eliminar vocablo(s) en lengua 
diferente a la del pais de destino (vg. la palabra inglesa pure) y el 
nombre del importador autorizado y, en su caso, sustituir dicho nombre 
por el de otra persona. De acuerdo con el TJCE la utilizaciôn del 
derecho de marca del productor para impedir el reetiquetado con dicha 
finalidad contribuiria efectivamente a compartimentar artificialmente los 
mercados entre Estados miembros si se comprobara que la citada 
indicaciôn que figura en las étiquetas originales impediria la
Para el importado paralelo el reetiquetado es necesario, por ejemplo, porque 
es indispensable para poder retirar los numéros de identificaciôn colocados en las 
botellas por el productor y asi preservar el anonimato de los revendedores que 
participan en el comercio paralelo.
En particular la que résulta de la Directiva 89/396/CEE del Consejo, de 14 de 
junio de 1989, relativa a las menciones o marcas que permitan identifïcar el lote al 
que pertenece un producto alimenticio (DO L 186, p. 21).
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comercializaciôn de los productos controvertidos en el mercado del 
Estado miembro de destino, por no respetar las normas sobre etiquetado 
vigentes en este Estado, pues en esta situaciôn, el reetiquetado séria 
necesario para comercializar el producto en dicho Estado. Claro esta, 
habida cuenta de que quien realiza el reetiquetado debe utilizar medios 
que hagan realizable el comercio paralelo afectando en la menor forma 
posible al objeto especifico del derecho de marca, cuando las 
indicaciones que figuran en las étiquetas originales son conformes con 
las normas en materia de etiquetado vigentes en el Estado miembro de 
destino, las cuales, sin embargo, requieren informaciôn adicional, no es 
necesario retirar y volver a poner o sustituir las étiquetas originales, 
puesto que puede bastar con poner en las botellas o envases de que se 
trate un simple adhesivo que contenga la informaciôn adicional.
D) Obligaciones concomitantes del importador paralelo
Con el objeto de salvaguardar los intereses légitimés de los titulares 
de marcas, el importador paralelo que reenvasa un medicamento que 
lleva una marca de un tercero debe advertir previamente al titular de la 
marca de la comercializaciôn del medicamento reenvasado, y 
proporcionar una muestra del producto reenvasado antes de la 
comercializaciôn, a peticiôn del titular de la marca. Lo cual se exige 
particularmente para permitir al titular protegerse mejor de las 
actividades de quien eventualmente puede infringir el derecho de marca, 
asi como para verificar que el reenvasado no se ha realizado de forma 
que afecte directa o indirectamente al estado original del producto y no 
peijudique la reputaciôn de la marca.
Con relaciôn a quien debe efectuar la advertencia, el TJCE ha 
senalado que tal obligaciôn corresponde al importador paralelo. Por 
tanto, no basta con que al titular lo informen otras fuentes, como la 
autoridad que concede una licencia de importaciôn paralela. 
Adicionalmente, un funcionamiento adecuado del sistema de 
advertencia, presupone que cada parte interesada se esfuerce lealmente 
por respetar los intereses légitimés de la otra (as. C-143/00), asi, habida 
cuenta del objetivo de la advertencia, los titulares deberan reaccionar a 
ella en plazos razonables, para evitar problemas practices reales a los
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importadores paralelos. Plazo razonable que debe conciliar tanto el 
interés del titular para que pueda actuar en relaciôn con el proyecto de 
reenvasado, como el interés del importador paralelo para poder llevar a 
cabo lo mâs râpidamente posible la comercializaciôn del medicamento. 
De existir objeciones al respecto, de acuerdo con el TJCE corresponderâ 
al juez nacional apreciar, tomando en consideraciôn todas las 
circunstancias pertinentes, si el titular de la marca dispuso de un plazo 
razonable para actuar en relaciôn con el proyecto de reenvasado. En 
determinados casos, por ejemplo séria razonable, un periodo de quince 
dias laborables cuando el importador paralelo opta por advertir al titular 
de la marca proporcionândole simultâneamente una muestra del 
medicamento reenvasado. Término de carâcter indicative, segun el 
mismo TJCE, pues deja abierta la posibilidad de que el importador 
paralelo concéda un plazo mâs breve al titular y que éste solicite un 
plazo de actuaciôn mâs largo que el concedido por el importador 
paralelo. Por lo demâs, procédé observar que las mencionadas 
exigencias impuestas por la jurisprudencia comunitaria fueron 
enunciadas teniendo en cuenta los intereses légitimés del titular de la 
marca a la vista de las peculiaridades de los productos farmacéuticos (as. 
C-349/95).
V. Cuestiones adicionales
1. Derechos de autor y  derechos conexos
A) Convenciôn de Berna
El TJCE ha reconocido que el principal acuerdo intemacional en 
materia de protecciôn de los derechos de autor es la Convenciôn de 
Berna, su aplicaciôn, especificamente la versiôn modificada el 28 de 
septiembre de 1979, ha interesado por ejemplo en un asunto relative al 
autor de una obra que habia fallecido con anterioridad a la entrada en 
vigor del TCEE, y la protecciôn se reclamaba con base en la legislaciôn 
nacional de un Estado miembro (Alemania) que distinguia entre la 
protecciôn de obras de autores nacionales y la de autores extranjeros.
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aunque ambos fueran comunitarios (as. C-360/00^^ )^. Pues bien, de 
acuerdo con la Convenciôn de Berna: a) la protecciôn que concede^^ ,^ se 
extenderâ como minimo durante la vida del autor y 50 anos después de 
su fallecimiento (art. 7, aptdo. 1), b), el periodo de 50 anos se calcularâ a 
partir del 1 de enero del ano que siga al fallecimiento (aptdo. 5 de dicho 
articulo), c) las partes contratantes pueden, no obstante, concéder plazos 
de protecciôn mas extensos (aptdo. 6 del mismo art.), d) el plazo de 
protecciôn sera, en todos los casos, el establecido por la ley del pais en 
el que la protecciôn se reclame (art. 7, aptdo. 8), e) la duraciôn no 
excederâ del plazo fljado en el pais de origen de la obra, a menos que la 
legislaciôn del pais en el que se reclame la protecciôn no disponga otra 
cosa. Por su parte, el art. 6, pârrafo primero del TCEE (actual art. 12 tras 
su modificaciôn), aunque no se refiere a posibles disparidades de trato y 
distorsiones suiridas por las personas y empresas sujetas a la 
jurisdicciôn de la Comunidad, por razôn de las divergencias existentes 
entre las legislaciones de los diferentes Estados miembros, siempre que 
afecten a todas las personas a las que se aplican, segun criterios 
objetivos y no por razôn de su nacionalidad, dispone que en el âmbito de 
aplicaciôn del mismo, y sin peijuicio de las disposiciones particulares en
Con ocasiôn de un litigio sobre la duraciôn de la protecciôn de la opera “La 
Bohème” de Puccini (de autor Italiano), se plantea al TJCE una cuestiôn prejudicial 
relativa a la aplicaciôn al caso de la prohibiciôn de discriminaciôn por razôn de 
nacionalidad. De conformidad con la legislaciôn controvertida (alemana), la opera 
“La Bohème” tiene en Alemania la protecciôn que establecen los tratados 
intemacionales (a diferencia de las obras de autores de nacionalidad alemana y de 
las obras publicadas en Alemania). El Tratado aplicable era la Convenciôn de Berna.
En la actualidad el plazo de protecciôn de los derechos de autor en la UE se 
encuentra armonizado a través de W. Directiva 93/98/CEE. En virtud de la misma, 
por régla general, los derechos de autor sobre obras literarias y artisticas se 
extenderân durante la vida del autor y setenta anos después de su muerte, 
independientemente de la fecha en la que la obra haya sido licitamente hecha 
accesible al publico; los de los artistas intérpretes o ejecutantes expirarân cincuenta 
anos después de la fecha de la representaciôn o de la ejecuciôn; los de los 
productores de fonogramas expirarân cincuenta anos después de que se haya hecho 
la grabaciôn; los de los productores de la primera grabaciôn de una pelfcula 
expirarân cincuenta anos después de que se haya hecho la grabaciôn; los de las 
entidades de radiodifüsiôn expirarân cincuenta anos después de la primera 
retransmisiôn de una emisiôn, tanto si dicha emisiôn se retransmite por via 
alâmbrica como por via inalâmbrica, cable y satélite incluidos.
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él previstas, se prohibirâ toda discriminaciôn por razôn de la 
nacionalidad, e impone en tal sentido a cada Estado miembro la 
obligaciôn de garantizar una perfecta igualdad de trato entre sus 
nacionales y los nacionales de otros Estados miembros que se 
encuentren en una situaciôn regulada por el Derecho comunitario. En 
este sentido, la legislaciôn nacional del asunto en cuestiôn, si bien no 
contradice el art. 7, aptdo. 8 de la Convenciôn de Berna, si establecia 
una discriminaciôn directa por razôn de la nacionalidad; en efecto, tal 
como estableciô la sent. Phil Collins, cada Estado miembro tiene la 
obligaciôn de garantizar una perfecta igualdad de trato entre sus 
nacionales y los nacionales de otros Estados miembros que se 
encuentren en una situaciôn regulada por el Derecho comunitario^^ % 
como ocurria en el citado asunto.
Por otra parte, existe un interés comunitario en que todas las partes 
contratantes, por ejemplo, de instrumentes intemacionales como el 
Acuerdo EEE se adhieran a la citada Convenciôn. Esta exigencia esta 
recogida en el art. 5 del Protocole 28, anexo al Acuerdo EEE y se 
enmarca en el âmbito comunitario^^ .^ En este contexto los acuerdos 
mixtes celebrados por la CE, Estados miembros y paises terceros tienen 
el mismo estatuto en el ordenamiento juridico comunitario que los 
acuerdos puramente comunitarios, ya que se trata de disposiciones que 
son de la competencia de la CE (Demirel as. 12/86). De donde el TJCE 
infiere la consecuencia de que, al garantizar el respeto de los 
compromisos que se derivan de un acuerdo celebrado por las 
Instituciones comunitarias, los Estados miembros cumplen, en el 
ordenamiento comunitario, una obligaciôn que tienen para con la CE, 
que es quien ha asumido la responsabilidad de la correcta ejecuciôn del
Senala el TJCE que la propiedad intelectual se encuentra comprendida en el 
âmbito de aplicaciôn del TCE y que, puesto que los derechos de autor pueden 
invocarse no sôlo por el propio autor sino también por sus sucesores (lo que 
acontecia en el asunto controvertido), la circunstancia de que el autor haya fallecido 
antes de la entrada en vigor de la prohibiciôn de discriminaciôn no impide la 
aplicaciôn de ésta.
La exigencia de adhesiôn figura en un acuerdo mixto celebrado por la CE y 
por sus Estados miembros y versa sobre un âmbito ampliamente cubierto por el 
Tratado, siendo compétente la Comisiôn para apreciar su observancia bajo el control 
del TJCE.
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acuerdo. A este respecto, las disposiciones de la Convenciôn de Berna 
abarcan un âmbito que en la actualidad es en gran medida de la 
competencia de la CE, en su caso, la protecciôn de las obras literarias y 
artisticas, se halla regulada de forma muy amplia por la legislaciôn 
comunitaria. Ademâs, como ya se mencionô, el TJCE ha declarado que 
los derechos de autor y los derechos afines estân comprendidos en el 
âmbito de aplicaciôn del Tratado (Phil Collins y otros ass. C-92/92 y C- 
326/92), a su vez, que la Convenciôn de Berna créa derechos y 
obligaciones en distintos âmbitos cubiertos por la legislaciôn 
comunitaria (as. C-13/00, Comisiôn/Irlanda).
B) Derechos de alquiler y préstamo
La Directiva 92/100/CEE contempla los derechos de alquiler y 
préstamo y otros derechos afines a los derechos de autor en el âmbito de 
la propiedad intelectual^^ .^ En su virtud, los Estados miembros, salvo lo 
dispuesto en su art. 5, reconocerân el derecho de autorizar o prohibir el 
alquiler y préstamo de originales y copias de obras protegidas por el 
derecho de autor y conexos. Establece que el derecho exclusivo de 
autorizar o prohibir el alquiler o el préstamo corresponde al autor, 
respecto del original y de las copias de sus obras; al artista intérprete o 
ejecutante, respecto de las fijaciones de sus actuaciones; al productor de
Valga mencionar la sent, del as. 158/86 (Warner Brothers), dictada con 
anterioridad a la expediciôn de la Directiva 92/100, en la que el TJCE refiriéndose al 
alquiler de videocasetes, destacô que la medida cuestionada en tal asunto no afectaba 
directamente la importaciôn, puesto que tan sôlo podia aplicarse la prohibiciôn tal 
alquiler, una vez realizada su importaciôn. Tribunal que destacô, que la 
comercializaciôn de los videocasetçs se hace cada vez mâs por alquiler que por 
venta, por tanto la medida podia influir en su comercio y afectar indirectamente los 
intercambios de dichos productos en la Comunidad, por lo que la legislaciôn 
discutida era una medida de efecto équivalente. En este asunto anotar ademâs, que el 
TJCE es bastante severo con una medida absolutamente neutra, declarândola prima 
fade  como medida de efecto équivalente, aunque posteriormente résulta 
(precisamente por esa neutralidad) plenamente justificada por el objetivo al que 
responde, cual es la protecciôn de la propiedad intelectual, mâs aùn, cuando prohibir 
el alquiler de videocasetes era la ùnica forma para el titular del derecho de autor de 
resarcirse de su derecho, cuando no habia podido hacerlo todavia. N. Stoffel 
Vallotton, La prohibiciôn de restricciones a la libre circulaciôn de mercancias..., 
op. cit., pp. 579-582.
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fonogramas, respecto de sus fonogramas y al productor de la primera 
fijaciôn de una pelicula respecto del original y de las copias de sus 
peliculas. El termino alquiler de objetos a que se refiere esta Directiva, 
se define segun la misma, como su puesta a disposiciôn, para su uso por 
tiempo limitado y con un beneficio econômico o comercial directo o 
indirecte; por su parte entiende como préstamo de objetos, su puesta a 
disposiciôn, para su uso, por tiempo limitado sin beneficio econômico o 
comercial directo ni indirecte, siempre que dicho préstamo se lleve a 
cabo a través de entidades accesibles al pùblico.
Con anterioridad a dicha directiva, algunos Estados miembros 
habian establecido una protecciôn especifica respecto a taies derechos 
de alquiler y préstamo^ "^^ , lo que generaba en la prâctica, obstâculos a la 
libre circulaciôn de mercancias compartimentando el mercado 
comunitario, diferencias normativas que estaban justificadas por razones 
de protecciôn de la propiedad industrial y comercial, en el sentido del 
art. 36 del TCEE (art. 30 TCE), as. Warner Brothers y Metronome 
Video^^ .^ Especialmente el derecho de alquiler tiene cada vez mâs 
importancia para el desarrollo econômico y cultural de la CE debiendo 
permitirse garantizar a los autores, artistas intérpretes o ejecutantes unos 
ingresos sufîcientes y amortizar las inversiones elevadas y aleatorias 
que, en particular, exige la producciôn de fonogramas y de peliculas (as. 
C-200/96). Objetivos que de acuerdo con el TJCE son conformes a los 
objetivos de interés general perseguidos por la CE, especialmente si se
El tema del derecho de préstamo ha estado regulado de manera muy diferente 
en cada uno de los paises europeos. Los origenes del derecho de préstamo pùblico 
estân estrechamente relacionados con la apariciôn de las bibliotecas pùblicas. El 
derecho de autor en general recibiô la atenciôn del legislador europeo por primera 
vez con el Libro verde sobre derechos de autor de 1988, el cual no hacia referencia a 
una posible necesidad de actuaciôn en el ârea del préstamo no comercial.
En la sent, del as. Warner Brothers y Metronome Video, el TJCE, ademâs, 
desestimô la alegaciôn basada en el hecho de que un autor que haya puesto a la 
venta el videocasete de una pelicula en un Estado miembro en el que la legislaciôn 
no le reconoce ningun derecho exclusivo sobre su alquiler deberia aceptar las 
consecuencias de su elecciôn y la extinciôn de su derecho a oponerse al alquiler de 
esa casete de video en cualquier otro Estado miembro. En efecto, cuando una 
legislaciôn nacional reconoce a los autores un derecho concreto de alquilar los 
videocasetes, tal derecho quedaria vacio de contenido si su titular no estuviera en 
condiciones de autorizar su alquiler.
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tiene presente que la protecciôn de la propiedad literaria y artistica, que 
forma parte de la propiedad industrial y comercial en los términos del 
art. 30 TCE, constituye una de las razones de interés general que pueden 
justificar restricciones a la libre circulaciôn de mercancias (as. Warner 
Brothers y Metronome Video), ademâs el desarrollo cultural^^  ^de la CE 
forma parte de los objetivos de la misma, particularmente, favorecer la 
creaciôn artistica y literaria. Por lo que respecta especificamente a los 
productores de fonogramas a quienes asiste el derecho exclusivo de 
alquiler, su inclusiôn en la normativa comunitaria, constituye de acuerdo 
con el TJCE^^  ^ la forma mâs eficaz de protecciôn, habida cuenta de la 
evoluciôn de las nuevas tecnologias^^^ y de la amenaza cada vez mâs 
grave que constituye la pirateria, favorecida por la facilidad de 
reproducciôn de los soportes de sonido.
Vid. B. de Witte, op. cit., pp. 237 y ss.
El TJCE tuvo prescrite ademâs que, como lo contempla reiterada 
jurisprudencia, el libre ejercicio de una actividad profesional, al igual que el derecho 
de propiedad, forma parte de los principios générales del Derecho comunitario, 
principios que no constituyen prerrogativas absolutas, sino que deben tomarse en 
consideraciôn en relaciôn con su funciôn en la sociedad. Los objetivos perseguidos 
con la armonizaciôn comunitaria no podian lograrse mediante medidas que 
implicaran una mayor protecciôn del libre ejercicio de la actividad de las personas o 
de las empresas especializadas en el alquiler comercial de fonogramas, las 
consecuencias del establecimiento de un derecho de alquiler exclusivo no pueden 
considerarse desmesuradas ni intolérables. Ademâs, aùn suponiendo que existan 
distorsiones de la competencia a causa de las prohibiciones globales de alquiler 
decididas por determinados grupos de producciôn de fonogramas, las mismas no son 
consecuencia directa de la Directiva, pues sus disposiciones no tienen el objeto ni 
producen el efecto de llevar necesariamente a los interesados a prohibir 
sistemâticamente el alquiler de sus productos con la ùnica finalidad de eliminar 
competidores en el mercado del alquiler.
Vid. A. Bercovitz Rodriguez-Cano, “Riesgos de las nuevas tecnologias en la 
protecciôn de los derechos intelectuales: La quiebra de los conceptos tradicionales 
del derecho de propiedad intelectual. Soluciones juridicas”, Derecho de propiedad 
intelectual y  las nuevas tecnologias, 1996, pp. 71-110.
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C) Remuneraciôn equitativa
La Directiva 92/100/CEE^^^ tiende a armonizar la existencia y la 
extension del derecho de remuneraciôn, y por consiguiente la 
persecuciôn de dicho objetivo permite, concretamente, suprimir los 
obstâculos y las desigualdades injustificadas que afectan la posiciôn de 
los artistas intérpretes o ejecutantes y de los productores de fonogramas 
en el mercado y anular las desventajas econômicas que podrian resultar 
de la difiisiôn de dichos fonogramas (Metronome Musik C-200/96 y 
FDV C-61/97). En este contexto, de las exigencias de aplicaciôn 
uniforme del Derecho comunitario (vg. Ekro as. 327/82), asi como del 
principio de igualdad, se desprende que el tenor de una disposiciôn de 
Derecho comunitario que no contenga una remisiôn expresa al Derecho 
de los Estados miembros para determinar su sentido y su alcance, 
normalmente debe ser objeto de una interpretaciôn autônoma y uniforme 
en toda la CE, que debe realizarse teniendo en cuenta el contexto de la 
disposiciôn y el objetivo perseguido por la normativa de que se trate. Lo 
que acontece para el TJCE, en atenciôn al principio de autonomia del 
Derecho comunitario, con el concepto de remuneraciôn equitativa a que 
se refiere el art. 8, aptdo. 2, de la citada Directiva. Asi, el concepto de 
remuneraciôn equitativa a la luz de los objetivos de la normativa 
comunitaria en cuestiôn, definidos en su exposiciôn de motivos, debe 
considerarse como el instrumento para lograr un equilibrio adecuado 
entre el interés de los artistas intérpretes o ejecutantes y de los 
productores de fonogramas a percibir una remuneraciôn por la difusiôn 
de un fonograma determinado y el interés de los terceros para poder 
emitir dichos fonogramas en condiciones razonables. En este sentido, el 
concepto de remuneraciôn equitativa que figura en el art. 8, aptdo. 2, de 
la referida Directiva debe ser interpretado de una manera uniforme en
El art. 4 de esta Directiva, establece el derecho irrenunciable a una 
remuneraciôn equitativa, determinândose que cuando un autor o un artista intérprete 
o ejecutante haya transferido o cedido a un productor de fonogramas o de peliculas 
su derecho de alquiler respecto de un fonograma o un original o una copia de una 
pelicula, el autor o el artista intérprete o ejecutante conservarâ el derecho de obtener 
por el alquiler una remuneraciôn equitativa.
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todos los Estados miembros y ser aplicado por cada Estado miembro, a 
quien incumbe determinar en su territorio los criterios mas pertinentes 
para lograr el objetivo perseguido, dentro de los limites impuestos por el 
Derecho comunitario y en particular por la mencionada Directiva (as. C- 
245/00).
Résulta entonces que la remuneraciôn, al representar la 
contraprestaciôn de la utilizaciôn de un fonograma comercial, en 
particular para su radiodifüsiôn, implica que su carâcter equitativo sea 
analizado con referencia, entre otros criterios, al valor de dicha 
utilizaciôn en los intercambios econômicos. Pues bien, para el TJCE, 
segun la Directiva: los Estados miembros deben adoptar una normativa 
que garantice que el usuario pagarâ una remuneraciôn equitativa cuando 
se difunda un fonograma; el reparto de la remuneraciôn entre artistas 
intérpretes o ejecutantes y productores de fonogramas debe fîjarse 
normalmente mediante acuerdo entre ellos; sôlo cuando las precitadas 
negociaciones no culminen en un acuerdo sobre las condiciones de 
reparto, habrâ de intervenir el Estado miembro para determinar sus 
condiciones, correspondiendo ünicamente a los Estados miembros 
determinar, en su territorio, los criterios mâs pertinentes para lograr el 
objetivo que se persigue con la armonizaciôn. Ademâs, deduce que el 
art. 8, aptdo. 2, de la Directiva 92/100, se basa en el art. 12 de la 
Convenciôn Intemacional sobre la Protecciôn de los Artistas Intérpretes 
o Ejecutantes, de los Productores de Fonogramas y los Organismos de 
Radiodifüsiôn, firmada en Roma el 26 de octubre de 1961, pues como 
puede verificarse la citada Convenciôn prevé el pago de una 
remuneraciôn equitativa cuyas condiciones de reparto estarân 
determinadas por la legislaciôn nacional, a falta de acuerdo entre los 
diferentes interesados, indicando simplemente un determinado nümero 
de factores para determinar lo que sea equitativo en cada caso, 
calificados de no exhaustivos, no obligatorios y potencialmente 
pertinentes.
De otra parte, respecto a los criterios que deben aplicarse para 
determinar la cuantia de la remuneraciôn equitativa y los limites a los 
que estân sujetos los Estados miembros en la fijaciôn de dichos criterios, 
el TJCE considéra que métodos como el del legislador neerlandés que 
ha optado por dejar que los représentantes de los artistas intérpretes o
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ejecutantes y de los productores de fonogramas y los de los usuarios de 
fonogramas fijen de comùn acuerdo la cuantia de la remuneraciôn 
equitativa y, a falta de acuerdo, confîen dicha tarea al juez nacionaf^^, 
encargado de efectuar en ultimo lugar el câlculo de dicha remuneraciôn, 
el cual es protector del derecho de las partes y respetuoso del Derecho 
comunitario, permiten establecer un marco general en el que podrian 
inscribirse las diferentes opciones adoptadas por los Estados miembros 
para el câlculo de la cuantia de una remuneraciôn equitativa.
Por lo demâs, en el as. C-433/02 (Comisiôn/Reino de Bélgica), se 
puso de manifiesto que la interpretaciôn de los arts. 1 y 5 de la referida 
Directiva, de acuerdo con los cuales debe preverse al menos una 
remuneraciôn para los autores de obras protegidas en caso de préstamo 
de éstas, ocasiona en la prâctica a los Estados miembros dificultades a la 
hora de designar las categorias de establecimientos que, dentro del 
grupo de “establecimientos accesibles al pùblico que efectùan préstamos 
sin beneficio econômico o comercial directo ni indirecto”, quedan 
exentas del pago de la remuneraciôn. Pues bien, para el TJCE, teniendo 
présente los argumentos de la Comisiôn, el art. 5, aptdo. 3, de la 
Directiva autoriza, pero no obliga, a los Estados miembros a prever una 
exenciôn para determinado categorias de establecimientos, en 
consecuencia, si las circunstancias existentes en el Estado miembro de 
que se trate no permiten efectuar una distinciôn vâlida entre categorias 
de establecimientos, ha de imponerse a todos los establecimientos 
afectados la obligaciôn de pagar la remuneraciôn en cuestiôn.
Vg. El método de câlculo de la remuneraciôn equitativa de los artistas 
intérpretes o ejecutantes y de los productores de fonogramas puede hacer uso de 
factores variables y fijos, taies como la cantidad de horas de difusiôn de los 
fonogramas, los indices de audiencia de las emisoras de radio y de televisiôn 
representadas por el organismo de difusiôn, las tarifas fîjadas por contrato en materia 
de derechos de ejecuciôn y de radiodifüsiôn de obras musicales protegidas por los 
derechos de autor, las tarifas practicadas por los organismos pùblicos de 
radiodifüsiôn en los Estados miembros vecinos del Estado miembro de que se trate y 
las cantidades pagadas por las emisoras comerciales, puesto que dicho método 
permite alcanzar el equilibrio adecuado entre el interés de los artistas intérpretes o 
ejecutantes y de los productores a percibir una remuneraciôn por la difusiôn de un 
fonograma determinado y el interés de los terceros para poder emitir dicho 
fonograma en condiciones razonables y no es contrario a ningun principio del 
Derecho comunitario (as. C-245/00).
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Finalmente, en cuanto a las dificultades experimentadas por las 
autoridades de un Estado miembro, a la hora de convencer a sus 
entidades para que acepten que se imponga a los establecimientos 
comprendidos en el âmbito de aplicaciôn del art. 1, aptdo. 3, de la 
Directiva, la obligaciôn de pagar una remuneraciôn por préstamo 
publico, el mismo no puede alegar disposiciones, prâcticas ni 
circunstancias de su ordenamiento juridico intemo para justificar el 
incumplimiento de las obligaciones y plazos previstos en una Directiva 
(as. Comisiôn/Espafia C-419/01).
D) Directiva 93/83/CEE
Segun el TJCE debe tenerse presente que la Directiva 93/83/CEE 
sobre coordinaciôn de determinadas disposiciones relativas a los 
derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en el âmbito 
de la radiodifüsiôn via satélite y de la distribuciôn por cable: (i) pretende 
completar, desde el punto de vista de la propiedad intelectual, las 
condiciones générales establecidas en la Directiva 89/552/CEE, 
necesarias para la creaciôn de un marco audiovisual unitario, (ii) tan 
sôlo pretende realizar una armonizaciôn minima de las disposiciones 
sobre derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor, (iii) 
no deberia afectar en modo alguno los futuros proyectos de 
armonizaciôn en el âmbito de los derechos de autor y derechos afines a 
los derechos de autor, asi como en el de la gestiôn colectiva de taies 
derechos, (iv) el objetivo de su art. 1, aptdo. 2, letra a) es que 
desaparezca la inseguridad juridica respecto a la adquisiciôn de 
derechos, que obstaculiza la difusiôn transffonteriza de programas via 
satélite, merced a la definiciôn del concepto de comunicaciôn via 
satélite al pùblico de obras protegidas en la CE y a la determinaciôn del 
lugar en el que se lleva a cabo dicha comunicaciôn al pùblico, concepto 
que es necesaria para evitar la aplicaciôn acumulativa de varias 
legislaciones nacionales a un mismo acto de radiodifüsiôn, (v) impone a 
los Estados miembros afectados la obligaciôn de reconocer a los autores, 
el derecho exclusivo de autorizar la comunicaciôn al pùblico via satélite 
de obras protegidas por derechos de autor, sin peijuicio de lo dispuesto 
en su Capitulo 11 (art. 2), (vi) sus disposiciones en materia de
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retransmisiôn por cable son diferentes a las relativas a la radiodifüsiôn 
por satélite, (vii) no obliga a los Estados miembros a instaurar un 
derecho especifico de retransmisiôn por cable ni tampoco define el 
alcance de ese derecho, (viii) se limita a prever que los Estados 
miembros velaran por que la distribuciôn por cable en su territorio de 
programas procedentes de otros Estados miembros, se realice respetando 
los derechos de autor y derechos afines aplicables, art. 8 y 
vigesimoséptimo considerando (EGEDA as. C-293/98).
E) Directiva 98/84/CE
Con el art. 5 de la Directiva 98/84/CE del Parlamento europeo y del 
Consejo de 20 de noviembre de 1998 relativa a la protecciôn juridica de 
los servicios de acceso condicional o basados en dicho acceso, se 
pretende que los Estados miembros establezcan sanciones eficaces, 
disuasorias y proporcionadas al efecto potencial de la actividad 
inffactora, por lo que deben adoptar las medidas necesarias para 
garantizar que los proveedores de servicios protegidos cuyos intereses se 
vean afectados por una actividad inffactora de las mencionadas en su art. 
4, llevada a cabo en su territorio, tengan acceso a las vias de recurso 
apropiadas, incluidos la interposiciôn de una demanda por dafios y 
peijuicios y la obtenciôn de una orden judicial u otras medidas 
cautelares y, cuando procéda, la solicitud de que se eliminen los 
dispositivos ilicitos de los circuitos comerciales. La adaptaciôn del 
Derecho intemo a una Directiva, no exige necesariamente que las 
disposiciones de ésta se incluyan formai y textualmente en otra norma 
expresa y especifica, siendo suficiente la existencia de un contexto 
juridico general, cuando éste garantiza, efectivamente, la plena 
aplicaciôn de la Directiva de forma suficientemente clara y précisa, por 
lo que la normativa de los Estados miembros que la implementen, en 
este caso la Directiva 98/84/CE, debe prohibir todas las actividades 
inffactoras mencionadas en la misma, lo que füe insuficiente, por 
ejemplo, en el caso de Espafia, pues en dicho Estado aunque se 
interpretara su Derecho penal a la luz de la Directiva, no se podrian 
colmar las lagunas e insuficiencias existentes sin conculcar los 
principios de legalidad y de seguridad juridica, que impiden castigar
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comportamientos que no han sido definidos con claridad y calificados 
expresamente de inffacciones por tal regulacion nacional. Algunas de 
dichas deficiencias: la norma nacional se refiere ünicamente a la 
violacion de los derechos de propiedad intelectual, mientras que la 
Directiva no se refiere a tal violacion, sino a los dispositivos ilicitos; la 
norma nacional exige una transferencia patrimonial, mientras que la 
Directiva tan solo contempla la mera posesion de dichos dispositivos; la 
norma nacional se refiere a la deffaudacion, mientras que la Directiva 
prohibe conductas objetivas. Asimismo, con arreglo al art. 4, letra c), de 
ésta, los Estados miembros tienen que prohibir la promocion de 
dispositivos ilicitos, lo que no ocurre en Derecho espahol (as. C-58/02 
Comision/Espana).
2. Relativas a las indicaciones de procedencia geogràfica
A) Marco general
La legislacion comunitaria manifiesta una tendencia general a 
potenciar la calidad de los productos en el marco de la Politica Agricola 
Comùn (PAC), con objeto de favorecer la reputaciôn de dichos 
productos"^^ % en particular mediante la utilizaciôn de Denominaciones de 
Origen (DO) que son objeto de una protecciôn especiaf^^ (as. C- 
388/95), tendencia general que se ha concretado en Reglamentos, como 
ocurre en el sector de los vinos de calidad mediante la adopciôn del 
Reglamento (CEE) n° 823/87 sustituido por el Reglamento (CE) n°
EE UU se opone a que se aumente la protecciôn de las 10 relativa a 
alimentos. Se. alega que es innecesaria, pues en esta linea de argumentaciôn se 
entiende que la protecciôn conferida por el ADPIC es suficiente, a sensu contrario, 
para los représentantes de la UE es pertinente una regulaciôn mâs amplia en la 
materia, como se evidenciô en la reuniôn ministerial de Doha.
Para algunos, la problemâtica relativa a las denominaciones de origen no es 
realmente asimilable a la de otras modalidades industriales, por lo tanto, por ejemplo 
en relaciôn con la libre circulaciôn de mercancias, deben figurar mâs bien entre los 
obstâculos que pertenecen a la categoria general de medidas restrictivas a la 
importaciôn y entre las nuevas categorias de obstâculos descritos en la sent. Keck en 
las normas nacionales que se refieren a los requisitos de comercializaciôn de los 
productos. N. Stoffel Vallotton, La prohibiciôn de restricciones a la libre 
circulaciôn de mercancias..., op. cit., p. 701.
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1493/1999 del Consejo, de 17 de mayo de 1999, por el que se establece 
la organizaciôn comùn del mercado vitivinicola, Reglamento este ùltimo 
modificado por el Reglamento (CE) n° 2585/2001 del Consejo, de 19 de 
diciembre de 2001, por el Reglamento (CE) n° 2165/2005 del Consejo, 
de 20 de diciembre de 2005. También se ha puesto de manifiesto, 
respecto a otros productos agricolas, mediante la adopciôn del 
Reglamento (CEE) n° 2081/92"^ ^^ , Reglamento que ha sido derogado por 
el Reglamento (CE) n° 510/2006 del Consejo, de 20 de marzo de 2006, 
sobre la protecciôn de las indicaciones geograficas"^^ y de las 
denominaciones de origen de los productos agricolas y alimenticios, 
cuyas disposiciones de aplicaciôn han sido establecidas por el 
Reglamento (CE) n° 1898/2006 de la Comisiôn, de 
14 de diciembre de 2006.
La regulaciôn comunitaria relativa a la protecciôn de las indicaciones 
geogrâfîcas y de las denominaciones de origen"^ ^^  de los productos 
agricolas y alimenticios que, ha pretendido, en particular como en su dia
M. Marono Gargallo, “Requisitos y prohibiciones en el acceso al registro 
comunitario de Denominaciones de Origen y de Indicaciones Geogrâfîcas 
protegidas: el caso “Feta”. Comentario a la sentencia del TJCE de 16 de marzo de 
1999”, ADI, t. XX, 1999, pp. 645-664.
Vid. M. M. Gômez Lozano, “Algunas observaciones sobre el vigente régimen 
juridico de las indicaciones geogrâfîcas”, RDM, n° 233, julio-septiembre 1999, pp. 
1187-1190.
Las especialidades que se producen en el sector de las DO, que lo diferencian 
de los restantes derechos de propiedad industrial respecto de la territorialidad se 
reflejan tanto en el sistema de Derecho autônomo, como en el convencional y 
comunitario. En el primero, dado que en determinados sistemas la confîguraciôn 
otorgada a las DO supone una extension de sus efectos al âmbito de otro Estado, sin 
requérir para ello ningun tipo de procedimiento. En el segundo, en muchos 
Convenios se introduce una regulaciôn ciertamente novedosa en el âmbito de la 
propiedad industrial, sobre todo en lo referente a los Convenios bilatérales, que 
posibilitan no sôlo la eficacia en los Estados parte de las DO de cada Estado, sino 
que incluso serâ la propia ley que los otorgô, la compétente para determinar el 
âmbito del ius prohïbendi en el otro Estado. Particularmente en el Arreglo de Lisboa 
relativo a la protecciôn de las denominaciones de origen (ALDO), pese a pretender 
asegurar la continuidad de las denominaciones en el espacio, ello no se consigne 
totalmente porque cada Estado tienen el poder de decisiôn para poder rechazar para 
su âmbito los efectos de la denominaciôn; ademâs, serâ la ley de cada Estado, con 
alguna excepciôn, la regularâ en derecho. En el tercero, esto es en el comunitario, se 
créa y reconoce las DO, con efectos en todo el territorio de la Comunidad. P. 
Jiménez Blanco, Las denominaciones de origen..., op. cit., p. 39.
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se consagrô en el Reglamento (CE) n° 2585/2001, satisfacer las 
expectativas de los consumidores en materia de productos de calidad y 
de un origen geogrâfîco determinado, asi como facilitar que los 
productores, en condiciones de leal competencia, obtengan mayores 
ingresos como recompensa a un esfuerzo cualitativo real; Reglamento 
que distingue entre DO e Indicaciôn Geogràfica (IG)"^ ^^ , distinciôn que 
no hace el ADPIC. Respecto a este ultimo Reglamento la doctrina se ha 
cuestionado por ejemplo, la elecciôn como base juridica, de sôlo el art. 
43 del TCEE (actual 37 TCE), cuando su objetivo es crear un titulo de 
protecciôn de la propiedad industrial, por lo que se echa de menos la 
presencia del art. 100 A TCEE (actual 95 TCE)"*^ .^ Mencionar ademâs, 
que la protecciôn de una 10 contra el riesgo de que el pùblico sea 
inducido a error y contra la competencia desleal (art. 22.2 ADPIC), 
destacan la Directiva 84/450/CEE del Consejo, de 10 de septiembre de 
1984, relativa a la aproximaciôn de las disposiciones légales, 
reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de 
publicidad enganosa (modificada por la Directiva 97/55/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de octubre de 1997), la 
Directiva 79/112 sobre etiquetado de productos alimenticios y el 
referido Reglamento n° 1493/99"^ ^^ , éste ùltimo ùnicamente respecto a 
los vinos.
B) Denominaciôn alusiva a la procedencia geogràfica
En su dia se discutiô ante el TJCE el Reglamento (CEE) n° 2392/89, 
por el que se establecen las normas générales para la designaciôn y 
presentaciôn de los vinos y mostos de uva, segùn el cual la marca no 
debe poder provocar confusiones o inducir a error al consumidor, 
particularmente, la designaciôn y la presentaciôn de los vinos 
espumosos y de los vinos espumosos gasificados eran objeto de
G. Pérez-Bustamante Ilander, “Las Denominaciones de Origen e 
Indicaciones de Origen en la Union Europea su libre circulaciôn y consideraciôn de 
signos distintivos de calidad”, Economia aragonesa, rf 8, 1999, pp. 109, 118, 119.
A. Cebada Romero, op. cit., pp. 231 y ss.
Vid. M. Gômez Lozano, Denominaciones de origen y  otras indicaciones 
geogrâfîcas, Navarra, 2004, pp. 39-48.
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regulaciôn especifica en el Reglamento (CEE) n° 2333/92"^ ^^ , que 
establecia las indicaciones obligatorias que debian aparecer en el 
etiquetado de las botellas de vino espumoso o de vino espumoso 
gasificado (art. 3). Como lo indica el mismo TJCE debe observarse, que 
este ultimo Reglamento, autoriza el uso de menciones relativas a la 
calidad superior para determinados vinos y, en particular, para los 
“vinos espumosos de calidad” (aptdo. 8 del art. 6), las que si inducen a 
confusion a los consumidores, incurren en la prohibiciôn especifica 
establecida en su aptdo. 2 del art. 13, cuando constituyen una marca 
protegida, en los demâs casos, incurren en la prohibiciôn general 
impuesta en los arts. 4, aptdo. 1, y 13, aptdo. 1. Considéra entonces que 
nada permite afirmar que la intenciôn del legislador comunitario fuera 
fijar unos criterios de apreciaciôn del concepto de confusion diferentes 
dependiendo de que la menciôn constituya o no, una marca protegida, y 
maxime si se tiene en cuenta que el aptdo. 1 del art. 13 y la letra a) de su 
aptdo. 2 utilizan, segùn las versiones lingüisticas, bien la misma 
expresiôn “poder dar lugar a confusion o inducir a error”, o bien 
expresiones sustancialmente idénticas. Asi, el legislador comunitario 
contemplé dos tipos distintos de riesgos de confusion derivados de la 
utilizaciôn de marcas destinadas a completar la designacipn, la 
presentaciôn o la publicidad de un vino espumoso (aptdo. 2 del art. 13 
del Reglamento (CEE) n° 2333/92 ), pero esta distinciôn, no corrobora, 
sin embargo, la interpretaciôn de que el legislador comunitario hubiera 
atribuido un sentido diferente a las expresiones “que puedan dar lugar a 
confusion o induzcan a error” y “que puedan ser confimdidas”, 
contenidas, respectivamente en las letras a) y b) del aptdo. 2 del art. 13. 
Entiende asimismo el TJCE que al autorizar la utilizaciôn de las marcas 
para completar la designaciôn, la presentaciôn y la publicidad de los 
vinos espumosos, el legislador comunitario quiso necesariamente 
efectuar una ponderaciôn de intereses entre la protecciôn de los 
consumidores y, en particular, el derecho a no ser inducido a error sobre 
las cualidades intrinsecas de un producto y de los derechos de propiedad
Reglamento (CEE) n° 2333/92 del Consejo, de 13 de julio de 1992, por el 
que se establecen las normas générales para la designaciôn y la presentaciôn de los 
vinos espumosos y de los vinos espumosos gasifîcados.
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intelectual y, en especial, el interés légitime, que asiste a los titulares de 
una marca, en que esta sea utilizada y explotada en el comercio. De 
donde résulta que a juicio del TJCE dicha ponderaciôn se veria 
gravemente menoscabada si el mero riesgo de confusiôn, apreciado sin 
tener en cuenta la forma de pensar o habites de los consumidores 
considerados, bastase para impedir la utilizaciôn de una denominaciôn 
protegida como marca. Ademâs, el Tribunal ha estimado que no cabe 
considerar que una marca, por estar presentada de una manera que llama 
la atenciôn, pueda provocar confusiôn o inducir a errer a las personas a 
las que va dirigida, y elle aun cuando contenga una palabra designada 
por la normativa de que se trata como una indicaciôn que puede ser 
utilizada en la denominaciôn de un “vcprd”^^ .^ De donde se deduce que, 
para que pueda considerarse que la utilizaciôn de una marca puede dar 
lugar a confusiôn o inducir a errer a las personas a las que va destinada, 
debe demostrarse, respecte de la forma de pensar o habites de los 
consumidores considerados, la existencia de un riesgo real de que el 
comportamiento econômico de estes resuite afectado. A su vez, como el 
TJCE ha establecido en varias ocasiones respecte a disposiciones 
anâlogas a las contenidas en el art. 13 del Reglamento (CEE) n° 2333/92 
que tienen por objeto evitar cualquier engafio del consumidor y se 
contienen en diverses actes de Derecho derivado de alcance general o 
sectorial, incumbe al ôrgano jurisdiccional nacional verifîcar el posible 
carâcter engahoso de una denominaciôn, de una marca o de una 
indicaciôn publicitaria (“Hochgewâchs” as. C-303/97).
STJCB de 29 de jimio de 1995, Langguth (C-456/93), en relaciôn con el art. 
40 del Reglamento (CEE) n° 2392/89, cuya redacciôn es casi idéntica a la del art. 13 
del Reglamento (CEE) n° 2333/92, anadiô ademâs el TJCE en dicha sentencia que el 
tenor literal del art. 40 del Reglamento (CEE) n° 2392/89 muestra que la finalidad de 
esta disposiciôn es principalmente prohibir la utilizaciôn enganosa de las marcas. 
Por su parte, la sent, de 25 de febrero de 1981, Weigand (56/80), que se referia al 
Reglamento (CEE) n° 355/79 del Consejo, de 5 de febrero de 1979, por el que se 
establecen las normas générales para la designaciôn y presentaciôn de los vinos y 
mostos de uva, ha sido interpretado por el TJCE, para quien de esta ultima sentencia 
no se inhere que el riesgo de confusiôn, en el sentido de las disposiciones que en 
ella se contemplan, pueda ser comprobado sin referirse a la forma de pensar o 
hâbitos de los consumidores considerados.
228
C) Denominaciôn geogrâfica y derechos de marca
La Directiva 89/104, relativa a la aproximaciôn de las legislaciones 
de los Estados miembros en materia de marcas, art. 6"^ %^ que limita los 
efectos de la marca, entre otros motivos, en la medida en que el derecho 
conferido por la marca no permitirâ a su titular que prohiba a los 
terceros el uso, en el trâfico econômico, de indicaciones relativas a: la 
especie, la calidad, la cantidad, destino, valor, origen geografico"^^ ,^ 
época de la obtenciôn del producto o de la prestaciôn del servicio o otras 
caracteristicas de éstos. Siempre que dicho uso se realice conforme a las 
prâcticas leales en materia industrial o comercial. Art. 6 de la Directiva 
que se relaciona con el art. 17 del ADPIC, el cual permite que los usos 
descriptivos se configuren como excepciones, por lo que no lo impone 
como obligaciôn. Para delimitar el alcance de los efectos de la marca, en 
relaciôn con las indicciones de origen geogrâfico, el TJCE réitéra que 
mediante una limitaciôn de los efectos de los derechos que el art. 5 de la 
Directiva 89/104 confiere al titular de una marca, el art. 6 de esta
En los trabajos preparatories de la Directiva 89/104, en la propuesta de 
Primera Directiva del Consejo, relativa a la aproximaciôn de las legislaciones de los 
Estados miembros en materia de marcas, preveia en su art. 5 (actualmente, art. 6 de 
la Directiva 89/104), la formula “siempre que este uso no se realice con carâcter de 
marca”, que fue sustituida en la propuesta modificada por las palabras “siempre que 
este uso se realice conforme a las prâcticas leales en materia industrial o comercial”. 
Para la Comisiôn de la exposiciôn de motivos de la propuesta modificada se 
desprende, que la citada sustituciôn se efectuô en aras de una mayor claridad (as. C- 
100/02).
En el âmbito de las DO existe una estrecha conexiôn entre el signo distintivo 
y el producto, la que tiene una doble vertiente, de un lado, un aspecto negative, 
derivado de los contrôles de calidad y las limitaciones de producciôn a las que se va 
a someter a las mercancias, y de otro, un aspecto positive, dado que esa 
denominaciôn se emplearâ también en el case de los productos exportados (âmbito 
del comercio intemacional) planteândose el problema de su protecciôn en el 
extranjero. Esta vinculaciôn unida a la facultad de exclusiôn, es lo que permite 
catalogar a las DO como signes distintivos, en tante en cuanto sirven para identificar 
un producto determinado. Pero ademâs la identifîcaciôn de ese producto se realiza 
para resaltar las cualidades y destacarlo respecte de aquellos que ponen una clase o 
género de productos, sin embargo, esta idea es la que precisamente lleva a cuestionar 
la categorizaciôn de las indicciones geogrâfîcas como signes distintivos. P. Jiménez 
Blanco, Las denominaciones de origen..., op. cit., p. 54.
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Directiva tiene por objeto conciliar los intereses fundamentales de la 
protecciôn de los derechos de marca y los de la libre circulaciôn de 
mercancias y libre prestaciôn de servicios en el Mercado comün"^ ^^ , y 
ello de forma que el derecho de marca pueda cumplir su cometido de 
elemento esencial del sistema de competencia no falseado que el 
Tratado pretende establecer y mantener (as. BMW, C-63/97). Al 
respecto valga reiterar que el citado art. 5, aptdo. 1 permite al titular de 
una marca prohibir a cualquier tercero el uso, en el trâfico econômico, 
de cualquier signo idéntico a la marca para productos idénticos a 
aquellos para los que la marca esté registrada y que, por ser idéntico o 
similar a la marca y por ser idénticos o similares los productos de que se 
trate, implique por parte del publico un riesgo de confusiôn, disposiciôn 
que no lleva a cabo distinciôn alguna entre los posibles usos de las 
indicaciones mencionadas en el art. 6, segùn el cual, como se indicô, el 
titular de la marca no podrâ prohibir a terceros el uso, en el trâfico 
econômico, por ejemplo de indicaciones relativas al origen geogrâfico 
de un producto, siempre que este uso se realice conforme a las prâcticas 
leales en materia industrial o comercial. Pues bien, segùn el TJCE para 
que una indicaciôn de esta indole se halle comprendida dentro del 
âmbito de aplicaciôn del citado articulo, basta con que se trate de una 
indicaciôn relativa a una de las caracteristicas que se enumeran en dicha 
disposiciôn, como lo es el origen geogrâfico, por ejemplo, en el asunto 
relative a la marca “Gerri” conffontado con el signo “Kerry Spring”, se 
concluyô que la primera no tiene ninguna connotaciôn geogrâfica y que
El art. 6.1 de la Directiva en realidad obliga a quç los usos a los que se refîere 
no constituyan actos de competencia desleal, cuya formula coincide con la del art. 
10 bis del CUP, de acuerdo con el cual, serân actos desleales de uso: los que puedan 
crear confusiôn respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial 
o comercial de un competidor; los que puedan desacreditarlos; y los que sean 
capaces de inducir al publico a error sobre la naturaleza, el modo de fabricaciôn, las 
caracteristicas, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos, se entiende 
entonces, que los Estado comunitarios como partes de la Uniôn de Paris, se hayan 
comprometido a asegurar una protecciôn efectiva contra la competencia desleal, no 
obstante, precisamente en relaciôn con la propiedad intelectual, son especialmente 
proliféras las diferencias normativas en el Derecho de la competencia desleal. A. 
Garcia Vidal, El uso descriptivo de la marca ajena..., op. cit. p. 85.
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no es confimdible con el signo “Kerry Spring”^^ "^ , este ultimo que se 
refîere al origen geogrâfico del agua en donde se embotella el producto 
y al domicilio social del productor. Dicho requisito de “prâctica leal”, 
segün el TJCE, constituye esencialmente la expresiôn de una obligaciôn 
de lealtad con respecto a los intereses légitimés del titular de la marca, 
de donde résulta que el mero hecho de que exista un riesgo de confusiôn 
fonética entre una marca denominativa registrada en un Estado miembro 
y una indicaciôn de origen geogrâfico de otro Estado miembro, no basta 
para afirmar que el uso de tal indicaciôn en el trâfico econômico es 
contrario a las prâcticas leales, Mâxime, segùn el propio TJCE, en una 
Comunidad de varios Estados miembros y de una gran diversidad 
lingüistica, en la que es considerable la posibilidad de que exista 
cualquier similitud fonética entre, por un lado, una marca registrada en 
un Estado miembro y, por otro lado, una indicaciôn de origen 
geogrâlico"^^  ^de otro Estado miembro. En suma, el TJCE considéra que 
el art. 6, aptdo. 1, letra b), de la Directiva 89/104 debe interpretarse en el 
sentido de que: cuando existe un riesgo de confusiôn fonética entre, por 
un lado, una marca denominativa registrada en un Estado miembro y, 
por otro lado, una indicaciôn del origen geogrâfico de un producto 
originarip de otro Estado miembro, el titular de la marca sôlo puede 
prohibir el uso de la indicaciôn de origen geogrâfico, en virtud del art. 5 
de la Directiva 89/104, siempre y cuando ese uso sea contrario a las 
prâcticas leales en materia industrial o comercial, correspondiendo al 
ôrgano jurisdiccional nacional compétente la potestad de efectuar una 
apreciaciôn global de todas las circunstancias pertinentes. Fg. el TJCE 
en el caso concrete de las bebidas embotelladas, considéra que entre las
Esta expresiôn es de indole geogrâfica pues como puede verihcarse el 
manantial “Kerry Spring” figura expresamente en la lista de aguas minérales 
reconocidas por Manda a los fines de la Directiva 80/777/CEE del Consejo, de 15 de 
julio de 1980, relativa a la aproximaciôn de las legislaciones de los Estados 
miembros sobre explotaciôn y comerçializaciôn de aguas minérales naturales.
En repetidas ocasiones ha manifestado el TJCE que no reconoce la 
protecciôn de denominaciones genéricas o de indicaciones indirectas de 
procedencia, pues bien, lo que hace es no encaj arias en los casos de propiedad 
industrial, aunque el Estado miembro lo hiciera, implicando que la medida estatal 
que cera ese derecho o le otorgue ese determinado efecto carezca de virtualidad. P. 
Jiménez Blanco, Las denominaciones de origen..., op. cit., p. 173.
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circunstancias que debe tener en cuenta el ôrgano jurisdiccional nacional 
para apreciar, en concrete, si puede considerarse que el productor de la 
bebida que lleva la indicaciôn de origen geogrâfico practica una 
competencia desleal ffente al titular de la marca, figuran, 
especificamente, la forma y el etiquetado de las botellas.
D) Asunto RIOJA
El TJCE ha reconocido que exigencias como por ejemplo la 
obligatoriedad del embotellado en origen, no es contraria a la libre 
competencia y estâ justificada, tanto para protéger la calidad de los 
vinos, en este caso, de la DO Calificada Rioja, como el derecho de los 
consumidores a obtener las mâximas garantias de autenticidad (as. C- 
388/95 Rioja). La sentencia recaida en esta cuestiôn, segùn el Institute 
Nacional de DO, con sede en Espaha, reviste gran importancia no 
solamente para el vino de Rioja, sino para el conjunto del sector 
vitivinicola espahol, y en general, para las DO que hacen de la calidad y 
el control de la materia prima su buque insignia. La trascendencia de la 
STJCE radica en que en el caso de referenda, se ha asimilado como una 
falsa indicaciôn de origen, el que un producto, aùn teniendo la materia 
prima proveniente de una regiôn geogrâfica especifica, pero 
embotellado en otra regiôn, no pueda comercializarse bajo la DO de 
referenda, pues no garantiza los niveles de calidad exigidos que tiene el 
producto en origen. La misma sentencia hace una somera alusiôn a que 
esta medida supone un obstâculo a la libertad total para la circulaciôn de 
productos en el seno de la UE, sin embargo, se reconoce a renglôn 
seguido que en el caso del vino embotellado bajo una DO, supone una 
situaciôn especial donde para conservar sus condiciones de calidad es 
preciso intensificar al mâximo los contrôles y la vigilancia para 
mantener la calidad que tiene el producto en origen"^por lo que se
La historia de esta sentencia se remonta al ano 1992 cuando un grupo 
empresarial belga solicité a una bodega de La Rioja el suministro a granel de vinos 
de la zona acogidos a esa DO para su envasado en Bélgica y comercializaciôn 
posterior con esa referencia de calidad. La firma espanola se negô a dar ese 
suministro de vinos a granel basândose en los compromisos adquiridos por esa DO y 
de acuerdo con la normativa espanola, donde se establecia que era indispensable que
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justifîca la medida. El TJCE"^ ^^  es partidario de que el embotellado de 
vinos de calidad como el Rioja solamente tiene todas las garantias, si esa 
operaciôn de embotellado se hace en el lugar de origen de esa DO y bajo 
el control de los productores y de su Consejo Regulador, concluye 
igualmente que el embotellado del producto fuera de la DO"^ ^^  supone un 
alto riesgo para preservar la calidad del producto.
i. Relacionadas con las marcas
A) Signos susceptibles de constituir marca
Habida cuenta de la importancia de la multicitada Primea Directiva 
en materia de marcas, la que directa o indirectamente ha sido objeto de 
numerosos pronunciamientos por parte del TJCE, ademâs de los 
supuestos ya analizados, en sede de dicho Tribunal se ha debatido el 
alcance de algunas otras disposiciones, como su art. que contiene 
una lista enunciativa de los signos susceptibles de constituir una marca. 
Ejemplifîca esta cuestiôn el caso relativo a la marca olfativa. Segùn la 
Directiva la realizaciôn de los objetivos perseguidos por la
los productos se comercialicen exclusivamente embotellados desde las bodegas de 
origen. Frente a esta posiciôn, el grupo distribuidor belga acudiô a los tribunales de 
ese pais, solicitândose al TPICE que se pronunciara al respecto, el que considéré 
que la postura de la bodega espanola rechazando la venta a granel suponia limitar el 
libre comercio de productos en el marco de la UE, a partir de ese momento, se puso 
en marcha un recurso ante el TJCE con el fin de buscar una resoluciôn a esta 
situaciôn, librândose durante varios anos una dura batalla en el seno de la UE en 
relaciôn con esta controversia. A. I. Messina y O. J. Mera, “El rioja es de Rioja”, 
http://wmv. enel. net/gacetaJudicial/2000/85/propiedad_intelectual. htm
Vid. M. Marono Gargallo, “La denominaciôn Rioja ante el TJCE. 
Comentario a la sentencia del TJCE de 16 de mayo de 2000, as. C-388/1995”, ADI, 
t. XXI, 2000, pp. 489-512.
La propia definiciôn de DO incluye como objeto de protecciôn un signo 
distintivo, que alude a una determinada zona geogrâfica; los productores que van a 
disfhitar del derecho de exclusiva sôlo serân aquellos que se localicen en la 
correspondiente zona geogrâfica y los ùnicos productos que se benefician de la 
protecciôn son los obtenidos y elaborados en la correspondiente zona geogrâfica. P. 
Jiménez Blanco, Las denominaciones de origen..., op. cit., p. 45.
El art. 2 de la Primera Directiva en materia de marcas se encuentra 
reproducido en el art. 4 del Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, de 20 de 
diciembre de 1993 sobre la marca comunitaria.
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aproximaciôn supone que la adquisiciôn y la conservaciôn de un 
derecho sobre la marca registrada estén en principio sujetas, en todos los 
Estados miembros, a las mismas condiciones, siendo conveniente 
establecer una lista enunciativa de los signos susceptibles de constituir 
una marca en cuanto sean aptos para distinguir los productos o servicios 
de una empresa de los de otra"^ ^^ , lo cual es concretado en el art. 2 de la 
misma, lo que puede entenderse complementado por su art. 3, que 
establece las causas de denegaciôn o de nulidad de una marca. A su vez, 
el TJCE entiende que el sistema de registro de marcas constituye un 
elemento esencial de su protecciôn, que contribuye a la seguridad 
juridica y a la buena administraciôn, tanto en el âmbito del Derecho 
comunitario como en el de los diferentes Derechos nacionales. Teniendo 
présente que la fünciôn esencial de la marca es garantizar al consumidor 
o al usuario final la identidad de origen del producto o servicio que con 
ella se désigna (Loendersloot C-349/95, Canon C-39/97), 
concretamente, permitiéndole distinguir sin confusiôn posible dicho 
producto o servicio de los que tienen otra procedencia, asi como que, 
para que la marca pueda desempenar su funciôn de elemento esencial 
del sistema de competencia no falseado que el TCE pretende establecer, 
debe constituir la garantia de que todos los productos o servicios 
designados con ella han sido fabricados o prestados bajo el control de 
una ùnica empresa, a la que puede hacerse responsable de su calidad. El 
TJCE ha puntualizado que el derecho sobre las marcas puede adquirirse 
tanto mediante la presentaciôn y registro de las mismas como por el uso 
(cuarto considerando de la Directiva); sin embargo, la Directiva sôlo se 
aplica a las marcas que hayan sido objeto de registro o de solicitud de 
registro"^ \^ Téngase présente ademâs, que el derecho sobre la marca 
comunitaria sôlo puede adquirirse por el registro"^ ^^ . Todos los signos 
pueden constituir marcas, a condiciôn, por un lado, de que puedan ser
J. M. Otero Lastres, “En tomo a un concepto legal de marca”, ADI, t. VI, 
1979, pp. 13-28.
Solicitud realizada en un Estado miembro o en la Ofîcina de Marcas del 
Benelux o que hayan sido objeto de un registro intemacional que surta efectos en 
algun Estado miembro (art. primero de la Directiva).
Como lo précisa el sexto considerando del Reglamento (CE) n° 40/94 del 
Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L U ,
p. 1).
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objeto de representaciôn grâfica, y, por otro, de que sean apropiados 
para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de 
otras el (art. 2 de la Directiva); sera denegado el registro o, en el 
supuesto de que estén registrados, podrâ declararse la nulidad de los 
signos que no puedan constituir una marca art. (3, aptdo. 1, letra a), de la 
Directiva); la marca registrada confiere a su titular un derecho 
exclusivo. El alcance exacto de ese derecho queda garantizado por el 
propio registro (art. 5, aptdo. 1, de la Directiva). De donde résulta que 
para el TJCE el art. 2 de la Directiva, que tiene por objeto définir los 
tipos de signos que pueden constituir marcas, ùnicamente menciona 
signos que pueden ser percibidos visualmente, de tipo bidimensional o 
tridimensional, y que pueden, por tanto, ser representados por medio de 
letras, de caractères escritos o de una imagen, pues prevé que podrân 
constituir marcas “especialmente las palabras, incluidos los nombres de 
personas, los dibujos, las letras, las ciffas, la forma del producto o de su 
presentaciôn”. Sin embargo, segün deduce el TJCE de dicho art. 2, en 
relaciôn con el séptimo considerando de la Directiva, ésta hace 
referencia a “una lista enunciativa” de signos susceptibles de constituir 
una marca, por lo que tal enumeraciôn no tiene carâcter exhaustive. 
Entonces, aunque la referida disposiciôn no menciona aquellos signos 
que en si mismos no pueden ser percibidos visualmente, como ocurre 
con los olores, tampoco los excluye expresamente. Ahora bien, la 
representaciôn de un olor mediante una formula quimica, no résulta 
sufîcientemente inteligible, tampoco résulta suficientemente clara y 
précisa, pues se considéra que pocas personas serian capaces de 
reconocer, en una formula de ese tipo el olor en cuestiôn, ademâs, una 
formula quimica no représenta el olor de una sustancia, sino la sustancia 
en cuanto tal, lo mismo puede decirse respecto a la descripciôn del olor 
o al depôsito de una muestra del olor, todos los cuales no constituyen 
una representaciôn grâfica a efectos del art. 2 de la Directiva. Parece 
claro entonces, que aunque se permita su registro, en el estado de la 
técnica, muy difïcilmente el mismo pueda llevarse a efecto'^ ^^ .
Valga mencionar que tempranamente en la OAMI pudo registrarse una marca 
olfativa, este es, la n° 428870 the smell o f fresh cut grass (para diferenciar pelotas de 
tenis), registro que se llevô a efecto, con anterioridad a las referidas pautas 
jurisprudenciales establecidas por el TJCE respecto a esta clase de marcas.
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Por ejemplo, respecto a los signos sonoros, el TJCE (STJCE de 27 
de noviembre de 2003, as. C-283/0'^ '^^ ) preciso que los signos que no 
pueden ser percibidos visualmente (como los sonidos), aunque no estan 
expresamente contemplados, tampoco estan excluidos, por lo que 
pueden constituir marcas si son susceptibles de representaciôn grafica y 
son adecuados para distinguir los productos o servicios de una empresa 
de los de otras, ademâs, los Estados miembros en principio no pueden 
excluir en su legislaciôn interna que los sonidos puedan constituir 
marcas. El TJCE resalta asimismo, que una de las funciones del 
requisito de la representaciôn grâfica es définir la propia marca, a fin de 
determinar el objeto exacto de la protecciôn que la marca registrada 
confiere a su titular; la finalidad de la inscripciôn de la marca en un 
registro pùblico es que ésta resuite accesible a las autoridades 
compétentes y al pùblico, en particular a los operadores econômicos. De 
tal forma que los primeros deben conocer con claridad y precisiôn la 
naturaleza de los signos constitutivos de la marca, al objeto de poder 
cumplir sus obligaciones relativas al examen previo de las solicitudes de 
registro y a la publicaciôn y mantenimiento de un registro de marcas 
adecuado y preciso, a su vez los segundos deben estar en condiciones de 
verificar con claridad y precisiôn las inscripciones practicadas en el 
registro y las solicitudes de registro presentadas por sus competidores 
actuales o potenciales, asi como de tener acceso, de este modo, a 
informaciôn pertinente sobre los derechos de terceros. En este orden de 
ideas, la representaciôn grâfica en el registro debe ser compléta en si
Como lo expresa el TJCE, el que sigue las conclusiones del Abogado 
General, por lo que se refîere a un signo sonoro, no se cumplen los requisitos 
(representaciôn clara, précisa, compléta en si misma, fâcilmente accesible, 
inteligible, duradera y objetiva) cuando el signo se représenta grâfîcamente por 
medio de una descripciôn escrita como la indicaciôn de que esta formado por notas 
que componen una obra musical conocida (vg. primeros compases de Para Elisa de 
Beethoven) o la indicaciôn de que es el canto de un animal, por medio de una simple 
onomatopeya sin mayor precisiôn (vg. onomatopeya que reproduce el canto de un 
gallo), o por medio de una sucesiôn de notas musicales sin ninguna otra precisiôn. 
En cambio, se cumplen los requisitos referidos cuando el signo se représenta por 
medio de un pentagrama dividido en compases y en el que fîguran, en particular, una 
clave, algunas notas musicales y silencios cuya forma indica el valor relativo y, en 
su caso, las alteraciones. El TJCE en este asunto establece entonces la forma en que 
han de representarse los signos sonoros para que sean susceptibles de registro.
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misma, fâcilmente accesible e inteligible, para que los usuarios del 
registro estén en condiciones de determinar, basândose en la inscripciôn 
registral de una marca, la naturaleza exacta de ésta; mâxime si para 
desempenar su papel de marca registrada, un signo debe ser objeto de 
una percepciôn persistente y exacta que garantice la funciôn de origen 
de dicha marca, por tanto, teniendo présente la duraciôn del registro de 
una marca y de que, segün prevé la Directiva, la marca puede ser 
renovada por periodos mâs o menos largos, la representaciôn debe ser 
duradera, ademâs, el medio de la representaciôn grâfica debe ser 
inequivoco y objetivo, pues la representaciôn tiene precisamente por 
objeto excluir todo elemento de subjetividad en el proceso de 
identifîcaciôn y percepciôn del signo.
De otro lado, en cuanto a los colores o combinaciones de colores 
presentados de forma abstracta y sin contomos (as. C-104/01 y as. C- 
49/02), considéra el TJCE que normalmente un color es una simple 
propiedad de las cosas, que por lo general se utilizan por su poder de 
atracciôn o como elemento decorativo, sin que tengan significado 
alguno, lo que tampoco permite excluir que los colores o combinaciones 
de colores, en relaciôn con un producto o servicio, puedan constituir un 
signo"^ ^^ . Particularmente, razona que a los efectos de aplicar el art. 2 de 
la Directiva, es preciso determinar si, en el contexto en el que se 
emplean, los colores o combinaciones de colores cuyo registro se 
solicita se presentan efectivamente como un signo, exigencia con la que 
se busca impedir que se éluda la aplicaciôn del Derecho de marcas con 
el fin de obtener una ventaja competitiva indebida. Para el caso, una 
representaciôn grâfica de dos o mâs colores, presentados de forma 
abstracta y sin contomos, debe implicar una disposiciôn sistemâtica que 
asocie los colores de que se trata de manera predetermiuada y
La simple suposiciôn de que generalmente una marca formada por un ùnico 
color carece per se de carâcter distintivo, obliga al solicitante a probar lo contrario. 
De esta manera, el examinador invierte la carga de la prueba de esta excepciôn 
haciéndola recaer en el solicitante, en la medida en que este ultimo debe anadir en su 
solicitud un elemento positivo adicional (el carâcter distintivo adquirido, la 
educaciôn de los consumidores o la aceptaciôn del mercado). Resoluciôn de la 
Tercera Sala de Recurso de la OAMI, de 3 de julio de 2002 R-194/2000-3, marca 
comunitaria de color verde para diferenciar servicios de alquiler y réserva de 
automôviles prestados en estaciones de carretera.
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permanente, entonces, la simple yuxtaposiciôn de dos o mâs colores sin 
forma ni contomos o la menciôn de dos o mâs colores en todas las 
formas imaginables, no renne taies requisitos de precisiôn y de 
permanencia, no permiten ni al consumidor percibir y memorizar una 
combinaciôn concreta que pueda utilizar para repetir, con certeza, una 
experiencia de compra, ni a las autoridades compétentes y a los 
operadores econômicos conocer el alcance de los derechos protegidos 
por el titular de la marca. Ahora bien, como lo ha expresado el TJCE, 
una muestra del color de que se trate acompanada de la designaciôn de 
este por medio de un côdigo de identifîcaciôn intemacionalmente 
reconocido puede constituir una representaciôn grâfica en el sentido del 
art. 2 de la Directiva, sin embargo, aunque los colores son apropiados 
para transmitir determinadas asociaciones de ideas y para suscitar 
sentimientos, por su propia naturaleza, resultan poco adecuados para 
comunicar informaciôn précisa, pero también entiende, que salvo en 
circunstancias excepcionales, los colores no tienen un carâcter distintivo 
ab initio, pero pueden adquirirlo, en su caso, tras un uso en relaciôn con 
los productos o servicios reivindicados, limites dentro de los que los 
colores y combinaciones de colores presentados de forma abstracta y sin 
contomos pueden ser apropiados para distinguir los productos o los 
servicios de una empresa de los de otras. De todas formas, para que un 
signo susceptible de representaciôn grâfica pueda ser inscrito como 
marca de productos o servicios, précisa el TJCE, que la autoridad 
compétente en materia de registro de marcas, debe examinar en cada 
caso, si el signo de que se trata reùne los demâs requisitos exigidos, en 
particular, en el art. 3 de la Directiva, examen en el que debe tener en 
cuenta todas las circunstancias pertinentes del caso"^ ^^ , incluyendo, 
cuando procéda, el uso que se ha hecho del signo cuyo registro como
Las marcas novedosas como por ejemplo, las de color, sonoras, olfativas, 
gustativas o tactiles, deben tener un carâcter independiente y autônomo respecto de 
los productos o servicios. Los signos no pueden constituir marcas a menos que 
puedan percibirse independientemente del articulo al que caracterizan. Por ejemplo, 
una marca de color no debe confündirse con un producto o embalaje de color. La 
prueba de la percepciôn independiente se aplica, en concreto, a las marcas de 
servicios, en que no puede contemplarse un vinculo directo o indirecto con los 
productos por la simple razôn de que éstos ni siquiera existen. Resoluciôn de la 
Tercera Sala de Recurso de la OAMI, de 3 de julio de 2002 R-194/2000-3.
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marca se solicita, asi como, el interés general en que no se restrinja 
indebidamente la disponibilidad de los colores para los demâs 
operadores que offecen productos o servicios del mismo tipo que 
aquellos para los que se solicita el registro"^ ^^ .
B) Uso efectivo de la marca
Segùn la Primera Directiva en materia de marcas, la realizaciôn de 
los objetivos perseguidos por la aproximaciôn (de las legislaciones de 
los Estados miembros) supone que la adquisiciôn y la conservaciôn de 
un derecho sobre la marca registrada estén en principio sujetas, en todos 
los Estados miembros, a las mismas condiciones (séptimo 
considerando); con el fin de reducir el numéro total de marcas 
registradas y protegidas en la Comunidad y, por consiguiente, el numéro 
de conflictos entre las mismas, es preciso exigir que las marcas 
registradas sean efectivamente utilizadas^^  ^ so pena de caducidad 
(octavo considerando); es fundamental, para facilitar la libre circulaciôn 
de productos y la libre prestaciôn de servicios, facilitar que las marcas 
registradas gocen en lo sucesivo de la misma protecciôn en las 
legislaciones de todos los Estados miembros (noveno considerando). 
Contexto en el cual el TJCE entiende que el concepto de uso efectivo de 
la marca constituye el elemento déterminante del mantenimiento de los 
derechos de marca y que los arts. 10 a 15 de la Directiva establecen los
En el entomo andino, un color aisladamente considerado y sin configuraciôn 
especifica no puede registrarse como marca, pero si pueden accéder al registro los 
signos compuestos por dos o mâs colores, o los integrados por un sôlo color pero 
delimitados por una forma especifica bidimensional o tridimensional, siempre que ésta 
no incurra en causal alguna de irregistrabilidad. STJA de 27 de octubre de 2004, 
proceso 137-1P-2004.
Para entender cumplida la obligaciôn de usar la marca, debe considerarse tan 
sôlo a los actos de utilizaciôn de la marca que rebasan unos razonables niveles 
minimos, dentro de los que destaca la venta de productos o la prestaciôn de servicios 
bajo la correspondiente marca. De acuerdo con la doctrina europea la marca se 
entiende usada siempre que los productos que contrasena se introduzcan 
efectivamente en el correspondiente sector del mercado, pauta bâsica que es 
indeterminada, pueden venderse muchos o pocos ejemplares, de forma esporâdica o 
continuada. C. Femândez-Novoa, El sistema comunitario de marcas, Madrid, 1995, 
p. 367.
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requisites materiales que deben cumplirse tanto para el mantenimiento 
de los derechos que el uso de la marca confiere a su titular, como para 
una eventual oposicion a tales derechos, en particular, por falta de uso 
efectivo (as. C-40/01 Ansul/Ajax). Considéra que el legislador 
comunitario quiso someter el mantenimiento de los derechos de marca 
al mismo requisito de uso efectivo"^ ^^  en todos los Estados miembros, de 
modo que el grado de protecciôn que se dispensa a la marca no deberia 
variar en funciôn de la Ley de que se trate (ass. Zino Davidoff y Levi 
Strauss).
Para définir el concepto de “uso efectivo”, el TJCE tiene présente 
que todos los Estados miembros de la Comunidad son signatarios del 
CUP y que es necesario que las disposiciones de la Directiva en cuestiôn 
estén en compléta armonia con las de dicho Convenio (duodécimo 
considerando de la Directiva). En este âmbito, las prescripciones de éste 
Convenio relevantes, son concretamente el art. 5, parte C, aptdo. 1, se 
limitan a establecer, en relaciôn con la caducidad por falta de uso, que 
“Si en un pais fuese obligatoria la utilizaciôn de la marca registrada, el 
registro no podrâ ser anulado sino después de un plazo equitativo y si el 
interesado no justifîca la causa de su inacciôn”, pero el mismo no 
contiene ningùn elemento pertinente que permita precisar el concepto de 
“uso efectivo”, cuyo alcance, por consiguiente, sôlo puede resultar del 
anâlisis de las propias disposiciones de la Directiva, la cual senala que 
las marcas deben ser “efectivamente utilizadas so pena de caducidad”, 
siendo en consecuencia el uso requerido, un uso efectivo"^ ^^ , el cual para 
el TJCE es un uso que no debe ser simbôlico, con el ùnico fin de 
mantener los derechos conferidos por la marca. Asi, debe tratarse de un 
uso acorde con la funciôn esencial de la marca, que consiste en 
garantizar al consumidor o al usuario final la identidad del origen de un 
producto o de un servicio, permitiéndole distinguir sin confusiôn posible 
ese producto o ese servicio de los que tienen otra procedencia. El “uso
El mismo concepto de “uso efectivo” se encuentra, por lo demâs, en el 
Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca 
comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), en sus arts. 15 y 50, como criterio de caducidad 
de los derechos conferidos por dicha marca.
Lo que se refuerza en las diferentes versiones lingüisticas, taies como, las 
versiones espanola (uso efectivo), italiana (uso effettivo) e inglesa (genuine use).
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efectivo” de la marca supone entonces la utilizaciôn de ésta en el 
mercado respecto a los productos o servicios protegidos por la marca y 
no sôlo en la empresa de que se trate. En este sentido, la protecciôn de la 
marca no podrîa perdurar si perdiera su razôn de ser comercial, que 
consiste en crear o conservar un mercado para los productos o los 
servicios con ellas designados. Tal uso de la marca debe referirse a 
productos y servicios que ya se comercialicen o cuya comercializaciôn, 
preparada por la empresa para captar clientela, en particular, mediante 
campanas publicitarias, sea inminente. Uso que puede llevarlo a efecto 
tanto el titular de la marca como un tercero autorizado a utilizarla.
Particularmente para la apreciaciôn del carâcter efectivo del uso de 
la marca, entiende el TJCE que deben tomarse en consideraciôn todos 
los hechos y circunstancias apropiadas para determinar la realidad de su 
explotaciôn comercial, en particular, los usos que se consideran 
justificados en el sector econômico de que se trate para mantener o crear 
cuotas de mercado en bénéficié de los productos o de los servicios 
protegidos por la marca. Pudiendo entonces estar justificado que se 
tenga en cuenta, en particular, la naturaleza del producto o del servicio 
pertinente, las caracteristicas del mercado de que se trate, la magnitud y 
la frecuencia del uso de la marca. No es pues necesario que el uso de la 
marca sea siempre importante, desde el punto de vista cuantitativo, para 
calificarse de efectivo, ya que tal calificaciôn depende de las 
caracteristicas del producto o del servicio afectado en el mercado 
correspondiente.
Por lo demâs, en determinadas circunstancias, el uso de una marca 
puede revestir también un carâcter efectivo con respecto a productos ya 
comercializados, para los cuales se baya registrado, y que ya no sean 
objeto de nuevas ofertas de venta. Fg. cuando el titular de la marca con 
la que taies productos se hayan comercializado venda piezas de 
recambio que formen parte de la composiciôn o la estructura de esos 
productos ya comercializados y para las cuales haga un uso efectivo de 
dicha marca; pues taies piezas son parte intégrante de esos productos y 
se venden con la misma marca, debe considerarse que un uso efectivo de 
la marca para estas piezas se refiere a los propios productos ya 
comercializados y permite mantener los derechos del titular respecto a 
estos productos. Igualmente, puede revestir tal carâcter, cuando el titular
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de la marca la utiliza efectivamente, en las mismas circunstancias, para 
productos o servicios que no forman parte de la composiciôn o la 
estructura de los productos ya comercializados, sino que se refieren 
directamente a taies productos y que se destinan a satisfacer las 
necesidades de la clientela de éstos. Vg. operaciones de posventa, como 
la venta de accesorios o productos afines, o la prestaciôn de servicios de 
mantenimiento y de reparaciôn.
C) Marca renombrada
El art. 4 de la Primera Directiva en materia de marcas hace 
referencia a la marca que “goce de renombre”^^  ^ y el art. 8.5 del 
Reglamento de la Marca comunitaria alude a la marca que “fuera 
notoriamente conocida”, diferencia terminolôgica, pero dichos articulos 
presentan un paralelismo en lo esencial, ademâs, para el TJCE el 
elemento déterminante de la protecciôn reforzada para esta clase de 
marcas, se busca en el grado de conocimiento y difusiôn de la marca en 
el mercado. Por su parte, el art. 5 de la citada Directiva se refiere a los 
derechos conferidos sobre las marcas, articulo en el que especialmente 
se centra este apartado. A diferencia del art. 5, aptdo. 1, de la Primera 
Directiva en materia de marcas"^ ^^ , el art. 5, aptdo. 2, no obliga a los 
Estados miembros a establecer en su Derecho nacional la protecciôn que 
concede, ya que sôlo se limita a facultarlos para establecer dicha 
protecciôn. Entonces, cuando se ha hecho uso de esta facultad, las 
marcas de renombre pueden acogerse tanto a la protecciôn conferida por 
el art. 5, aptdo. 1, de la Directiva, como a la concedida por el art. 5, 
aptdo. 2, de ésta. El TJCE particularmente analiza el art. 5, aptdo. 2, de 
la Directiva, pero indica que la interpretaciôn que resuite de este examen 
es aplicable, mutatis mutandis, a su art. 4, aptdo. 4, letra a). Por su parte
Vid. M. Monteagudo Monedero, La protecciôn de la marca renombrada, 
Madrid, 1995, pp. 109 y ss.
El grado de conocimiento en el mercado puede lograrse, por un volumen de 
ventas o grado de penetraciôn significativo de la marca en el mercado, por una alla 
calidad y prestigio de sus productos o servicios que la doten de ese conocimiento en 
el mercado, aunque su volumen de ventas y grado de penetraciôn no sean 
significativos. L. Barbero Checa, Comentarios a la ley..., op. cit., p. 192.
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el art. 5, aptdo. 2, de la Directiva permite concéder a las marcas de 
renombre una protecciôn mayor que la que establece el art. 5, aptdo. 1, 
en el caso de los productos y servicios a los que se aplica, en el sentido 
de que puede facultarse al titular para prohibir el uso de un signo 
idéntico o similar a su marca para productos o servicios que no son 
similares a aquellos para los que se ha registrado la marca, es decir, en 
situaciones en las que esta excluida la protecciôn conferida por el art. 5, 
aptdo. 1, que sôlo se aplica respecto a productos o servicios idénticos o 
similares. En este orden de ideas, la protecciôn reforzada se concede 
cuando con la utilizaciôn del signo, realizada sin justa causa, se pretenda 
obtener una ventaja desleal del carâcter distintivo o del renombre de la 
marca o se pueda causar peijuicio a los mismos. Se trata por tanto, de 
una protecciôn especifica contra actos que danan el carâcter distintivo o 
el renombre de las marcas de que se trate (as. C-292/00 Zino Davidoff).
Concretamente considéra el TJCE que el art. 5, aptdo. 2, de la 
Directiva no debe interpretarse exclusivamente de manera literal, sino 
también tomando en consideraciôn la lôgica interna y los objetivos del 
sistema en el que estâ inserto. De donde résulta que no puede hacerse de 
dicho articulo una interpretaciôn que dé lugar a una protecciôn de las 
marcas de renombre que sea menor en caso de uso de un signo para 
productos o servicios idénticos o similares que en caso de uso de un 
signo para productos o servicios no similares"^ ^^ . Téngase présente 
asimismo, que en la sent. Sabel, el TJCE ya excluyô una interpretaciôn 
amplia, que se le habia propuesto del art. 4, aptdo. 1, letra b), de la 
Directiva, esencialmente idéntico a su art. 5, aptdo. 1, letra b), debido a 
que, entre otros motivos, el art. 5, aptdo. 2, de la Directiva sôlo se 
aplica, segün su tenor literal, en caso de uso de un signo para productos 
o servicios no similares.
Esta decision es sorprendente pero bienvenida para los titulares de marcas 
renombradas. Y. Madawela, “Famous Marks Protected from Dilution even absent 
Likelihood of Confusion”, World Intellectuoal Property Report, Londres, vol. 17, 
febrero 2003, pp. 7 y ss.
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D) Presunciôn de riesgo de confusion
Segùn el décimo considerando de la Primera Directiva en materia de 
marcas, la protecciôn conferida por la marca registrada, cuyo fin es 
primordialmente garantizar la funciôn de origen de la marca es absoluta 
en caso de identidad entre la marca y el signo y entre los productos o 
servicios. La protecciôn cubre igualmente los casos de similitud entre la 
marca y el signo y entre los productos o servicios. Es imprescindible 
interpretar la nociôn de similitud en relaciôn con el riesgo de 
confusidn"^ "^^ ; el mismo constituye la condiciôn especifica de la 
protecciôn. El riesgo de confusiôn, depende de numerosos factores y, en 
particular: del conocimiento de la marca en el mercado, de la asociaciôn 
que puede hacerse de ella con el signo utilizado o solicitado, del grado 
de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios 
designados (as. C-291/00, LTJ Difusiôn/Sadas Vertbaudet).
Remitiéndose al art. 16 del ADPIC la Comisiôn ha subrayado que el 
riesgo de confusiôn sôlo puede presumirse entre dos signos distintivos 
en caso de identidad y entre los productos designados, como prevé el 
art. 5, aptdo. 1, letra a), de la Directiva. En su opiniôn, al emplear la 
expresiôn “signo idéntico a la marca”, el legislador comunitario 
pretendiô limitar la aplicaciôn de esta presunciôn a los supuestos en que 
el signo y la marca son exactamente iguales (as. C-291/00). Por su parte 
el TJCE entiende que los requisitos de aplicaciôn del art. 4"^ ^^ , aptdo. 1, 
letra a), de la Directiva, esto es, que podrâ denegarse o declararse la 
nulidad de una marca cuando sea idéntica a una marca anterior y los 
productos o servicios para los que se haya registrado la marca sean 
idénticos a aquellos para los cuales esté protegida la marca anterior, se
El concepto de “riesgo de confusiôn” contenido en la Primera Directiva en 
materia de marcas, fue interpretado por el TJCE en su sent, de 11 de noviembre de 
1997, as. C- 251/95 (Puma). En este asunto, el Abogado general, para hallar la 
interpretaciôn de este concepto, se enfrentô a concepciones nacionales 
incompatibles, dentro de las que optô por la establecida en el derecho Alemân, la 
que a su vez adoptô el Tribunal. G. C. Rodriguez Iglesias, “Consideraciones sobre la 
formaciôn de un Derecho europeo”, GJ, n° 200, abril-mayo 1999, pp. 11-25.
Define las causas adicionales de denegaciôn o de nulidad relativas a 
conflictos con derechos anteriores.
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corresponden sustancialmente con los del art. 5, aptdo. 1, letra a), de la 
misma, siendo esta ultima disposiciôn la que détermina los casos en los 
que el titular de una marca esta facultado para prohibir a un tercero el 
uso de signos idénticos a su marca"^ ^^ . Lo que para el TJCE conlleva a 
que la interpretaciôn que ha obtenido con relaciôn al precitado apartado 
del art. 5, sea aplicable a dicho 4, aptdo. 1, letra a), pues segùn el 
mismo, dicha interpretaciôn es trasladable, mutatis mutandis, a esta 
ùltima disposiciôn. La funciôn esencial de la marca es garantizar al 
consumidor o al usuario final la identidad de origen del producto o 
servicio que con ella se désigna, permitiéndole distinguir sin confusiôn 
posible dicho producto o servicio de los que tienen otra procedencia (as. 
Merz & Krell C-517/99 y Arsenal Football Club); garantia de 
procedencia que para su efectividad requiere que el titular de la marca 
esté protegido contra los competidores que pretendan abusar de la 
posiciôn y de la reputaciôn de la marca vendiendo productos designados 
indebidamente con ella (as. Loendersloot C-349/95), estando tal 
protecciôn garantizada por el art. 5 de la Directiva. Ahora bien, este art. 
5, aptdo. 1, letra b), de la Directiva, segùn el TJCE, sôlo es aplicable 
cuando, debido a la identidad o similitud entre signos y marcas y los 
productos o servicios designados, exista por parte del pùblico un riesgo 
de confusiôn; a diferencia de su aptdo. 1, letra a), el cual no exige la 
prueba de tal riesgo para concéder una protecciôn absoluta en caso de 
identidad del signo y de la marca, asi como de los productos o servicios. 
En este contexto, el criterio de identidad de marcas debe ser objeto de 
interpretaciôn restrictiva, pues la propia definiciôn del concepto de 
identidad implica que los dos elementos comparados sean iguales en 
todos los aspectos; la protecciôn absoluta en el caso de un signo idéntico 
a la mgrca para productos o servicios idénticos a aquellos para los que 
ésta se registrô, garantizada por el art. 5, aptdo. 1, letra a), de la 
Directiva, no puede extenderse mâs allâ de las situaciones para las que 
se ha previsto, en particular, a las situaciones a las que protege mâs 
especificamente el art. 5, aptdo. 1, letra b), de la Directiva. Existe asi
Segùn el TJCE existe una correspondencia similar entre el art. 8, aptdo. 1, 
letra a), y el art. 9, aptdo. 1, letra a), del Reglamento (CE) rf 40/94 del Consejo, de 
20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1).
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identidad entre el signo y la marca cuando el primero reproduce, sin 
modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la 
segunda. Percepciôn de una identidad entre el signo y la marca que debe 
apreciarse globalmente en relaciôn con un consumidor medio"^ ^^ , al que 
se supone normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. 
Claro esta, para dicho consumidor, el signo produce una impresiôn de 
conjunto, el mismo rara vez tiene la posibilidad de comparar 
directamente los signos y las marcas, sino que debe confiar en la imagen 
imperfecta que conserva en la memoria. Ademâs, el nivel de atenciôn 
puede variar en funciôn de la categoria de productos o servicios 
contemplada (as. Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97). Teniendo 
présente lo cual, para el TJCE puesto que la percepciôn de una identidad 
entre el signo y la marca no es el resultado de una comparaciôn de todas 
las caracteristicas de los elementos comparados, algunas diferencias 
insignificantes entre el signo y la marca pueden pasar desapercibidas a 
los ojos de un consumidor medio. Es asi como para el mismo, el art. 5, 
aptdo. 1, letra a) que se comenta, debe interpretarse en el sentido de que 
un signo es idéntico a la marca cuando reproduce, sin modificaciones ni 
adiciones, todos los elementos que constituyen la marca o cuando, 
considerado en su conjunto, contiene diferencias tan insignificantes que 
pueden pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor medio (as. C- 
291/00).
A propôsito de algunos aspectos que afectan al Derecho represor de la 
competencia desleal, particularmente en diversas sentencias recaidas en un doble 
âmbito, uno, relacionado cpn conflictos entre la normativa sobre competencia 
desleal y el principio de libre circulaciôn de mercancias (vg. los casos Cassis de 
Dijon y Cotonelle); otro, relativo a la interpretaciôn del Derecho derivado 
comunitario que prohibe los actos de engano (vg. Clinique, Mars) el TJCE ha 
entendido que el tipo de consumidor europeo es un consumidor medio bien 
informado y razonablemente atento y perspicaz, asimismo, que los Tribunales 
nacionales deberân considerar que un mensaje produce el riesgo de engano cuando 
puede generar falsas expectativas en un numéro significativo de destinatarios, a su 
vez, que la apreciaciôn del riesgo de engano es una cuestiôn de Derecho, como tal 
révisable por el TJCE, y que es posible valorar este riesgo sôlo cuando se generan 
falsas expectativas en un numéro significativo de consumidores. A. Garcia Vidal, El 
uso descriptivo de la marca ajena,.., op. cit., p. 87.
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E) Publicidad y marcas
En materia de publicidad, ademâs de la menciôn efectuada en el 
apartado relativo al agotamiento de derechos, hacer referencia en primer 
lugar, al uso de la marca de un tercero en anuncios publicitarios"^^ ,^ en 
concreto, para ofertar servicios de reparaciôn y mantenimiento de 
vehiculos de ocasiôn contrasehados con dicha marca (as. C-63/97, 
uso cuya calificaciôn y legalidad se discute. El TJCE 
considéra que el âmbito de aplicaciôn de los aptdos. 1 y 2 del art. 5 de la 
Primera Directiva en materia de marcas y del aptdo. 5 del mismo, 
depende de la finalidad del uso de la marca, esto es, si se hace con el fin 
de distinguir productos o servicios como originarios de una empresa 
determinada o con fines distintos. Ahora bien, respecto a las 
particularidades del caso en cuestiôn, el uso de la marca se hace para 
distinguir los referidos productos como objeto de los servicios prestados 
por el anunciante. Entiende entonces el TJCE que el anunciante usa la 
marca, en este caso BMW, para identificar el origen de los productos 
que son objeto del servicio prestado y, por consiguiente, para distinguir 
dichos productos de otros que podrian haber sido objeto de los mismos 
servicios. Teniendo présente lo que, se entendiô que el uso de la marca 
estâ destinado a distinguir el objeto de los servicios prestados, sean los 
servicios de venta, de reparaciôn o de mantenimiento vg. de automôviles 
BMW. Siendo de este modo para el TJCE el uso en cuestiôn, un uso “en 
el trâfico econômico” en el sentido de los aptdos. 1 y 2 del art. 5 de la 
Directiva, lo cual confirma el aptdo. 3 de dicha norma que menciona
Vid. C. Lema Devesa, “La CEE armoniza la regulaciôn de la publicidad 
enganosa”, ADI, t. XX, 1984, pp. 537-540. C. Lema Devesa, “La menciôn de la 
marca ajena en la publicidad”, La Ley, n° 4, 1993, pp. 917-925.
Se argumentô que, en expresiones taies como, “especialista o especializado 
en BMW”, se utiliza la marca BMW con fines distintos de los de distinguir los 
productos o servicios, estando reguladas, en consecuencia, por el aptdo. 5 del art. 5 
de la Primera Directiva en materia de marcas; con relaciôn al anuncio relativo a 
“reparaciones y mantenimiento de BMW”, se indicô que la marca BMW no se 
utiliza para productos, sino como designaciôn de un servicio para el que la marca no 
ha sido registrada, por lo que no séria aplicable la letra a) del aptdo. 1 del art. 5 de la 
Directiva. Siendo en consecuencia necesario comprobar si podria serlo la letra b) del 
aptdo. 1 o el aptdo. 2 del art. 5.
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expresamente el uso de la marca en la publicidad"^^. En tal sentido, el 
titular de la marca puede en principio prohibir dicho uso, a menos que 
sea aplicable: el art. 6 de la Directiva, relativo a la limitaciôn de los 
efectos de la marca, o el art. 7, relativo al agotamiento del derecho 
conferido por la marca. Respecto al art. 6 de la Directiva que 
eventualmente permitiria legitimar el uso de la marca de un tercero, el 
TJCE resalta su objetivo cual es, conciliar los intereses fundamentales 
de la protecciôn de los derechos de marca y los de la libre circulaciôn de 
mercancias y libre prestaciôn de servicios en el Mercado comün, y ello 
de forma que el derecho de marca pueda cumplir su cometido de 
elemento esencial del sistema de competencia no falseado que el 
Tratado pretende establecer y mantener. Teniendo présente lo cual, el 
TJCE ha examinado si el uso de la marca de un tercero en la publicidad 
podrîa ser legitimo' '^^  ^ por ejemplo, en el caso de anuncios para la 
reparaciôn y mantenimiento de productos, especificamente automôviles, 
a tenor de lo dispuesto en la letra c) del aptdo. 1 del citado art. 6, que 
establece que el titular no podrâ prohibir a un tercero el uso de su marca 
para indicar el destino de un producto o de un servicio, en particular 
como accesorios o recambios, siempre que este uso sea necesario y se 
realice conforme a las prâcticas leales en materia industrial o comercial. 
Tribunal que ha indicado al respecto que el uso de la marca para 
informar al pùblico que el anunciante repara y mantiene los productos 
que llevan dicha marca constituye un uso que indica el destino de un 
servicio en el sentido de la letra c) del aptdo. 1 del art. 6. Por analogia, el 
Tribunal entiende que se encuentra autorizado el uso de la marca de un 
tercero para anunciar al pùblico la reparaciôn y mantenimiento de 
productos que llevan dicha marca, en las mismas condiciones que las 
aplicables al caso del uso de la marca para anunciar al pùblico la reventa 
de productos que llevan dicha marca. Considerando a su vez relevante al
Las grandes inverseras en publicidad comercial propugnan, en ocasiones 
logran, que la protecciôn al derecho de marca se asemeje a la protecciôn conferida 
por el derecho de autor o de patente (monopolio), buscando que se prohiba todo uso 
no autorizado de la marca, independientemente de su funciôn distintiva y del riesgo 
de confusiôn para los consumidores. A. Garcia Vidal, El uso descriptivo de la marca 
ajena..., op. cit., p. 29.
J. M. Otero Lastres: “La protecciôn de los consumidores contra la publicidad 
ADI, t. IV, 1977, pp. 113-128.
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momento de apreciar la legalidad del uso de que se trate, si con tal uso 
se pretende o no obtener un aprovechamiento indebido del carâcter 
distintivo o del renombre de la marca o se puede causar peijuicio. Por 
ejemplo, haciendo creer errôneamente al pùblico que existe una relaciôn 
entre el anunciante y el titular de la marca.
F) Publicidad comparativa
A titulo ilustrativo hacer referencia a un asunto en el que ha 
interesado la publicidad en relaciôn con derechos de marca (as. C- 
44/01), en el que cobrô importancia la Directiva 84/450 sobre publicidad 
enganosa, la cual fue modificada por la Directiva 97/55 a fin de incluir 
en ella la publicidad comparativa*^ .^ Se considéra publicidad 
comparativa toda publicidad que aluda explicita o implicitamente a un 
competidor o a los bienes o servicios ofrecidos por un competidor, 
definiciôn que para el TJCE es amplia, ya que permite abarcar todas las 
formas de publicidad comparativa"^ "^ ,^ de manera que basta con que 
exista cualquier forma de comunicaciôn que haga referencia, aunque 
sôlo sea implicitamente, a un competidor o a los bienes o servicios 
ofrecidos por éste (Toshiba Europe as. C-112/99); a su vez, la 
publicidad comparativa debe contribuir a demostrar de manera objetiva 
las ventajas de los distintos productos comparables (segundo 
considerando de la Directiva 97/55). Entiende ademâs el TJCE, que el 
objetivo de toda publicidad comparativa consiste en distinguir las 
ventajas de los bienes o de los servicios ofrecidos por el anunciante en 
relaciôn con los del competidor. Objetivo que précisa que el mensaje 
senale las diferencias entre los bienes o los servicios comparados 
mediante la descripciôn de sus principales caracteristicas. 
Particularmente el TJCE considéra que a efectos de la Directiva 84/450, 
no procédé establecer distinciones en la regulaciôn de los elementos de 
la comparaciôn, es decir, las indicaciones relativas a la oferta del
El titulo de la Directiva 84/450 fue adaptado en consecuencia por el art. 1, 
punto 1, de la Directiva 97/55.
Vid. J. M. Otero Lastres: “La publicidad comparativa: <?,licitud o ilicitud?”, 
Estudios jundicos en homenaje alprofesor Aurelio Menéndez, vol. I, Madrid, 1996, 
pp. 935-952.
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anunciante, las indicaciones relativas a la oferta del competidor y la 
relaciôn entre ambas ofertas. Valga anotar que el TJCE entiende que la 
Directiva 84/450 procediô a una armonizaciôn exhaustiva de las 
condiciones con arreglo a las cuales la publicidad comparativa esta 
permitida en los Estados miembros, implicando tal armonizaciôn que la 
licitud de la publicidad comparativa en toda la Comunidad debe 
apreciarse ùnicamente a la luz de los criterios establecidos por el 
legislador comunitario. En tal sentido, no pueden aplicarse a la 
publicidad comparativa por lo que respecta a la forma y al contenido de 
la comparaciôn las disposiciones nacionales mâs rigurosas en materia de 
protecciôn contra la publicidad enganosa.
Los derechos de marca tienen especial importancia en la publicidad 
comparativa"^, por obvias razones y particularmente como se desprende 
art. 3 bis, aptdo. 1 de la citada Directiva, el cual establece que la 
publicidad comparativa, en lo que se refîere a la comparaciôn, estarâ 
permitida cuando se cumplan determinadas condiciones (negativas) 
dentro de las que fîguran que “no”: (i) dé lugar a confusiôn en el 
mercado entre el anunciante y un competidor o entre las marcas, los 
nombres comerciales, otros signos distintivos o los bienes o servicios 
del anunciante y los de algùn competidor; (ii) desacredite ni dénigré las 
marcas, nombres comerciales, otros signos distintivos, bienes, servicios, 
actividades o circunstancias de algùn competidor; (iii) saque 
indebidamente ventaja de la reputaciôn de una marca, nombre comercial 
u otro signo distintivo de algùn competidor o de las DO de productos 
competidores; (iv) présente un bien o un servicio como imitaciôn o 
réplica de un bien o un servicio con una marca o un nombre comercial 
protegidos.
Concretamente el TJCE se ha pronunciado respecto a la licitud de la 
comparaciôn entre productos de marcas distintas, cuando no se indican
^  Tradicionalmente se entiende que la publicidad comparativa constituye una 
utilizaciôn de la marca ajena en el trâfico econômico, aunque desde la perspectiva 
del Derecho de la publicidad, esta es permitida, siempre que se efectuase de un 
modo leal, puesto que es un vehiculo de promociôn de la competencia. M. Lobato 
Garcla-Mijân, “La utilizaciôn de marcas ajenas en la publicidad comparativa”, 
Progresos nacionales y  comunitarios en la efectiva protecciôn de los derechos de 
propiedad industrial e intelectual, Grupo Espanol AIPPI, n° 36, 2004, p. 183.
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los nombres de los fabricantes, senalando que, en determinadas 
condiciones, la Directiva 84/450 permite que un anunciante indique en 
una publicidad comparativa la marca de los productos de un competidor; 
teniendo présente que el decimocuarto considerando de la Directiva 
97/55, indica que para efectuar una publicidad comparativa eficaz puede 
ser indispensable identificar los productos o servicios de un competidor, 
haciendo referencia a la marca de éste ultimo. Se establecen très 
requisitos que deben cumplirse para que la publicidad comparativa esté 
permitida, estos son, (i) que la misma no dé lugar a confusion en el 
mercado entre las marcas del anunciante y las de un competidor, (ii) que 
no desacredite ni dénigré las marcas de un competidor y (iii) que no 
saque indebidamente ventaja de la reputaciôn de una marca de algun 
competidor. Asi, cuando el objeto o el efecto de la comparaciôn no sea 
originar taies situaciones de competencia desleal"^ ,^ el Derecho 
comunitario autoriza la utilizaciôn de la marca de un competidor. 
Tribunal que tiene en consideraciôn ademâs, que el uso de una marca de 
otro puede ser légitime cuando résulta necesario para informar al 
pùblico de la naturaleza de los productos o del destino de los servicios 
ofrecidos"^^, siendo la indicaciôn de la marca de un competidor con 
motivo de la publicidad comparativa es una facultad del anunciante. 
Ademâs, existe la posibilidad de que, en circunstancias particulares, la 
omisiôn de tal indicaciôn en un mensaje publicitario que contenga una 
comparaciôn induzca o, al menos, pueda inducir a error a las personas a
Vid. J. Gômez Montero y C. Lema Devesa, “Actos de competencia desleal 
por imitaciôn y explotaciôn de la reputaciôn ajena”, Actualidad civil, n° 3, 1995, pp. 
643-654.
La menciôn de la marca dentro de los contomos de la publicidad comparativa 
es licita, debiendo evitarse que se obtenga una ventàja indebida de la explotaciôn de 
la reputaciôn ajena, lo que se pondéra en cada caso (as. C-272/97). La utilizaciôn de 
la marca ajena résulta necesaria para efectuar la publicidad comparativa -licita- y no 
debe quedar relegada a supuestos marginales, no es admisible, tal uso en supuestos 
de publicidad enganosa, del que es un ejemplo el as. TOSHIBA (as. C-112/99), en el 
que el Abogado General evidencia que la presentaciôn de la propia oferta 
constituiria una practica desleal, ya que daba a entender que los productos ofertados 
tenian la misma calidad de los comparados. Para efectuar este anâlisis y delimitar la 
publicidad licita de la que no lo es, se debe tener en cuenta la forma de presentaciôn 
global de la publicidad controvertida y la clase de pùblico a la que va dirigida. M. 
Lobato Garcla-Mijân, “La utilizaciôn de marcas ajenas...”, op. cit., p. 184.
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las que se dirige, convirtiéndolo, por consiguiente, en engafioso. En este 
orden de ideas, segùn el TJCE en los casos en los que la marca puede 
condicionar de manera sensible la decision del comprador y la 
comparaciôn se refîere a productos que compiten entre si, cuyas marcas 
respectivas son considerablemente distintas en cuanto a su reputaciôn, el 
hecho de omitir la marca mas renombrada infringe el art. 3 bis, aptdo. 1, 
letra a), de la Directiva 84/450, que establece uno de los requisitos para 
que la publicidad comparativa esté permitida, de donde résulta que 
habida cuenta del carâcter acumulativo de las exigencias establecidas en 
el art. 3 bis, aptdo. 1, de la Directiva 84/450, tal publicidad comparativa 
esta prohibida por el Derecho comunitario. Por otra parte, respecto al 
problema de la reproducciôn en el mensaje publicitario, del logotipo y 
de la imagen de la fachada del establecimiento del competidor, debe 
sefîalarse que, segùn el decimoquinto considerando de la Directiva 
97/55, la utilizaciôn de la marca, del nombre comercial o de otros signos 
distintivos de un tercero, siempre que se haga respetando las 
condiciones establecidas en dicha Directiva, no vulnera esos derechos.
4. Invenciones biotecnolôgicas
A) Necesidad de armonizaciôn
Las invenciones biotecnologicas"^^, como se senalo, estan reguladas 
en la UE, a través de la Directiva 98/44/CE, cuyo objeto es confîar a los 
Estados miembros la tarea de protéger las invenciones biotecnolôgicas 
mediante su Derecho nacional de patentes"^  ^ y en observancia de sus
La biotecnologia, en la que interesan aspectos éticos y la protecciôn de la 
biodiversidad, enfrenta aspectos taies como, la determinaciôn de los criterios de 
novedad y altura inventiva, la revelaciôn de la invenciôn, intercambio de material 
reproductive (fâcil multiplicaciôn de los genotipos). G. Cavalier Gaviria, 
“Estrategias de negociaciôn intemacional de la propiedad intelectual: el caso de las 
patentes”, Revista nacional de agricultura, Bogota, n° 897, diciembre, 1991, p. 199.
La Directiva 98/44 no establece el contenido del derecho de patente, que 
habrâ de ser patentes nacionales o europeas, ni sus excepciones que vendrian 
determinadas por las leyes que las rigen. Tampoco se refîere al agotamiento, que 
habrâ de regirse por la doctrina general. G. Otero Garcia-Castrillôn, El comercio 
intemacional de medicamentos..., op. cit., p. 148.
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compromisos intemacionales, concretamente el TJCE ha conocido sobre 
un recurso de anulaciôn (as. C-377/98) de dicha Directiva (el cual fue 
promovido sin éxito). En tal asunto, el demandante actuaba habida 
cuenta de la reaccion generada en los Paises Bajos contra las 
manipulaciones genéticas de animales y vegetales y contra la concesiôn 
de patentes sobre los productos de procedimientos biotecnolôgicos que 
pueden favorecer taies manipulaciones. La Directiva debatida distingue 
dentro de las invenciones relativas a los vegetales, los animales y el 
cuerpo humano, entre invenciones patentables e invenciones no 
patentables. La Directiva se adopté, al existir un riesgo de evoluciôn 
divergente, dado que las diferentes interpretaciones que cabe dar a las 
disposiciones pertinentes en cuanto a la patentabilidad de las 
invenciones biotecnolôgicas adoptadas en los Derechos nacionales, aùn 
cuando suelen reproducir lo dispuesto en el CPE"^ ,^ pueden generar, en 
la prâctica y en la jurisprudencia, a juicio del TJCE divergencias 
nefastas para el buen funcionamiento del mercado interior. Riesgo que 
se ha materializado en casos como la patentabilidad de las variedades 
vegetales y del cuerpo humano, âmbito en el que cuando se adopté la 
Directiva, ya existian diferencias significativas con consecuencias 
considerables, entre algunos Derechos nacionales.
De este modo, la obligaciôn de los Estados miembros de protéger las 
invenciones biotecnolôgicas mediante su Derecho nacional de patentes, 
pretende efectivamente evitar que se quiebre la unidad del mercado 
interior por el hecho de que los Estados miembros decidan de modo 
unilateral concéder o denegar dicha protecciôn. Objetivo este, para cuya 
consecuciôn es idônea una medida de armonizaciôn comunitaria, a mas, 
de una renegociaciôn de los instrumentos juridicos intemacionales como 
el CPE para clarifîcar sus normas, procedimiento este mas indirecto y 
aleatorio. Medida de armonizaciôn comunitaria que busca precisamente 
reducir los obstaculos al funcionamiento del mercado interior que ponen 
a los Estados miembros en situaciones dispares, sea cual fuere el origen
Con este Convenio, asi como con su Reglamento, mediante un ùnico 
procedimiento europeo, se facilita la concesiôn de varias patentes en diverses 
Estados adheridos al mismo, no créa por tanto, una patente con efectos unitarios en 
el territorio de aquéllos. Al tiempo, establece algunas disposiciones materiales sobre 
el régimen de patentes, que deben respetar dichos Estados.
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de dicha disparidad"^^ .^ Para el TJCE si las divergencias resultan del 
hecho de que los conceptos recogidos en instrumentos juridicos 
intemacionales de los que sean partes los Estados miembros reciben una 
interpretaciôn que bien es discordante o bien puede llegar a serlo, nada 
impide, en principio, que se adopte una Directiva para garantizar que la 
interpretaciôn de taies conceptos sea comün a los Estados miembros (as. 
C-377/98). Mecanismo que no parece incompatible con el cumplimiento 
por los Estados miembros de los compromisos que les incumben en 
virtud del CPE, ni inadecuada para alcanzar el objetivo de 
uniformizaciôn de los requisitos de patentabilidad de las invenciones 
biotecnolôgicas.
Por lo demâs, mencionar que la Directiva 98/44, necesariamente 
provoca un efecto pre-emption sobre el poder normativo estatal, cuya 
intensidad varia, en atenciôn al criterio del TJCE, en funciôn del grado 
de exhaustividad de sus disposiciones, efecto que deberia depender del 
contenido de la norma estatal que, siempre y en armonia con el principio 
de primacia del Derecho comunitario, deberâ respetar el objetivo y 
fmalidad de la disposiciôn comunitaria, asi como su contenido. En esta 
misma postura, si bien tras la entrada en vigor de la Directiva, el margen 
de maniobra de los Estados miembros se ha visto limitado, no quedaria 
excluida la posibilidad de acciôn extema por parte de éstos, el que 
deberâ, en todo caso, respetar el contenido de la Directiva y no podrâ 
obstaculizar la consecuciôn de los objetivos de la misma^^\
B) Proporcionalidad de la normativa adoptada
Igualmente, se discute si la Directiva 98/44 va mas alla de lo que 
corresponde normalmente a una medida de aproximaciôn de las 
legislaciones de los Estados miembros, puesto que podria considerarse 
que créa un nuevo derecho de propiedad que se aparta en muchos
En los âmbitos que no sean de su competencia exclusiva, la Comunidad ha de 
intervenir solo en la medida en que los objetivos de la acciôn pretendida no puedan 
ser alcanzados de manera sufîciente por los Estados miembros y, por consiguiente, 
puedan lograrse mejor, debido a la dimensiôn o a los efectos de la acciôn 
contemplada, a nivel comunitario.
A. Cebada Romero, op. cit., p. 219.
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aspectos de los reconocidos por el Derecho de patentes"^ ^^ . No obstante, 
entiende el que la Comunidad dispone, en materia de propiedad
intelectual, de una competencia de armonizaciôn de las legislaciones 
nacionales con arreglo a los arts. 100 del TCEE (actualmente art. 94 
TCE y que séria remplazado por el art. III. 172 de la Constituciôn 
Europea) y 100 A del Tratado (lease 95 TCE) y puede basarse en el art. 
235 del TCEE (actualmente art. 308 CEE) para crear nuevos derechos 
que se superpongan a los derechos nacionales"^ "^^ . Considéra que la 
Directiva no tiene por objeto, ni por efecto la creaciôn de una patente 
comunitaria en este âmbito, pues las patentes cuya concesiôn prevé la 
Directiva son patentes nacionales, expedidas conforme a los 
procedimientos aplicables en los Estados miembros y que encuentran en 
el Derecho nacional la base de la protecciôn que dispensan, por tanto, no 
exige la elecciôn del art. 235 del Tratado (actualmente art. 308 CE) 
como base juridica; lo que no se contradice por el hecho de que las 
invenciones contempladas no fueran hasta entonces patentables en 
algunos Estados miembros, ni por la circunstancia de que la Directiva 
introduzca algunas precisiones y prevea ciertas excepciones al Derecho 
de patentes aplicable por lo que respecta al alcance de la protecciôn 
dispensada.
En este orden de ideas, dado que la Directiva tiene por objetivo 
fomentar la investigaciôn y el desarrollo en el âmbito de la ingenieria 
genética en la CE, lo que se ve favorecido por la eliminaciôn de los 
obstâculos de carâcter juridico que, en el Mercado interior causan las 
diferencias légales y jurisprudenciales entre los Estados miembros y que 
pueden obstaculizar y desequilibrar taies actividades, teniendo présente 
que la base juridica sobre la que debe adoptarse un acto ha de
En el as. C-377/98, a juicio del demandante, la Directiva no solo se refîere a 
productos hasta entonces no patentables en algunos Estados miembros como el 
Reino de los Paises Bajos, sino que ademâs difîere del anterior Derecho de patentes 
por cuanto la protecciôn que contempla se dispensa, conforme a sus arts. 8 y 9, tanto 
a la materia biolôgica determinada, como a la obtenida a partir de dicha materia por 
reproducciôn o multiplicaciôn, y se ve entonces limitado el derecho del titular de la 
patente, en favor de los agricultores, por su art. 11.
Vid. Dictamen 1/94, de 15 de noviembre de 1994 (Rec. p. 1-5267).
Como fue el caso del Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, de 20 de 
diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria.
255
determinarse en fimciôn de su objeto principal (as. Comisiôn/Consejo 
C-155/91), el TJCE concluye que en tal sentido la aproximaciôn de las 
legislaciones de los Estados miembros no constituye un objetivo 
incidental o complementario de la Directiva, sino su propia esencia. En 
suma, el objetivo de la Directiva consiste en garantizar el buen 
funcionamiento del Mercado interior evitando, e incluso eliminando las 
divergencias entre las legislaciones y prâcticas de los diferentes Estados 
miembros en el âmbito de la protecciôn de las invenciones 
biotecnolôgicas; objetivo que segün el TJCE, no hubiera podido 
alcanzarse mediante una acciôn emprendida ùnicamente por los Estados 
miembros. Mâs aùn, el objetivo de que se trata podia lograrse de mejor 
forma a nivel comunitario, ya que el alcance de dicha protecciôn tiene 
efectos inmediatos en el comercio doméstico y este en el comercio 
intracomunitario.
C) Moralidad, orden pùblico y dignidad humana
La inclusiôn de normas clâsicas del derecho de patentes como 
denegar una patente en caso de amenaza para el orden pùblico o la 
moralidad, se reconoce en concrete, en el art. 6 de la Directiva 98/44, al 
excluir de la patentabilidad las invenciones cuya explotaciôn comercial 
sea contraria a los mismos, si bien reconoce a las autoridades 
administrativas y a los ôrganos jurisdiccionales de los Estados miembros 
un amplio margen de maniobra para la aplicaciôn de este criterio de 
exclusiôn, ello es necesario como lo ha indicado el TJCE para que sean 
tenidas en cuenta las dificultades concretas que puede ocasionar la 
explotaciôn de determinadas patentes en el contexte social y cultural de 
cada Estado miembro. Se considéra ademâs que las autoridades 
nacionales legislativas, administrativas y judiciales, estân mejor 
habilitadas en la comprensiôn de taies dificultades en el caso concrete, 
que las autoridades comunitarias. Tal margen de maniobra reconocido a 
los Estados miembros no es discrecional ni absolute, ya que los 
conceptos de orden pùblico o moralidad, se encuentran limitados por el 
hecho de que la explotaciôn comercial de una invenciôn no puede 
considerarse contraria al orden pùblico o a la moralidad por el mere 
hecho de que esté prohibida por una disposiciôn legal o reglamentaria, o
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por ejemplos de procedimientos y utilizaciones no patentables (guia esta 
desconocida en el Derecho general de patentes, para la aplicaciôn de los 
conceptos de que se trata).
También se ha analizado los derechos de propiedad industrial en 
relaciôn con la dignidad humana, igualmente en el campo de las patentes 
biotecnolôgicas. El TJCE ha indicado que el respeto de la dignidad 
humana queda, en principio, garantizado por el art. 5, aptdo. 1, de la 
Directiva 98/44, que prohibe que el cuerpo humano, en los diferentes 
estadios de su constituciôn y de su desarrollo, pueda constituir una 
invenciôn patentable; por lo que a su vez, los elementos del cuerpo 
humano tampoco son de por si patentables y su descubrimiento no 
puede ser objeto de protecciôn. Asi el TJCE entiende, por lo que 
respecta a la materia viva de origen humano, que la Directiva limita el 
Derecho de patentes de modo suficientemente estricto para que el 
cuerpo humano permanezca efectivamente indisponible e inalienable, 
garantizândose asi el respeto de la dignidad humana; lo que no se 
encuentra vulnerado por el hecho de que se establezca la posibilidad de 
solicitar una patente para aquellas invenciones que asocien un elemento 
natural a un procedimiento técnico que permita aislarlo o producirlo con 
miras a su aplicaciôn industrial, por lo que es posible que un elemento 
del cuerpo humano forme parte de un producto que pueda ampararse en 
la protecciôn de una patente, pero no que tal elemento, en su entomo 
natural, sea objeto de apropiaciôn. Aplicândose asimismo a las 
investigaciones relativas a la secuencia o secuencia parcial de genes 
humanos, toda vez que el resultado de dichas investigaciones sôlo puede 
dar lugar a la concesiôn de una patente si la solicitud va acompanada, 
por un lado, de una descripciôn del método original de secuenciaciôn 
que ha hecho posible la invenciôn y, por otro lado, de una memoria 
sobre la aplicaciôn industrial que se daria a dichas investigaciones, tal 
como précisa el art. 5, aptdo. 3, de la Directiva; de no existir dicha 
aplicaciôn, no se trataria de una invenciôn, sino del descubrimiento de 
una secuencia de ADN que, como tal, no es patentable. De donde résulta 
que la protecciôn que otorga la Directiva, es al resultado de una 
actividad inventiva de carâcter cientifîco o técnico y se extiende a los 
datos biolôgicos que existan en estado natural en el ser humano, 
ùnicamente en la medida necesaria para obtener y explotar una
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determinada aplicaciôn industrial; lo que se garantiza al calificarse de 
contraries al orden publico o a la moralidad y, por tanto, de no 
patentables los procedimientos de clonaciôn de seres humanos, los 
procedimientos de modificaciôn de la identidad genética germinal y las 
utilizaciones de embriones humanos con fines industriales o 
comerciales; lista no exhaustiva, por lo tanto, aquellos procedimientos 
cuya aplicaciôn suponga una violaciôn de la dignidad humana deben 
también quedar excluidos de la patentabilidad. Respecto a la integridad 
de la persona, derecho fundamental que es especialmente conflictivo en 
materias como esta, en la medida en que comprende, en el âmbito de la 
medicina y de la biologia, el consentimiento prestado libremente y con 
conocimiento de causa por el douante y el receptor, segùn el TJCE, no 
cabe invocarlo en contra de una Directiva que se refîere ùnicamente a la 
concesiôn de patentes y cuyo âmbito de aplicaciôn no abarca, en 
consecuencia, las operaciones anteriores y posteriores a dicha concesiôn, 
tanto si se trata de la investigaciôn como del uso que se haga de los 
productos patentados. Mâxime si el objeto de la Directiva no es sustituir 
las disposiciones restrictivas que garantizan, fuera del âmbito de 
aplicaciôn de la misma, el respeto de determinadas normas éticas entre 
las que figura el derecho de las personas a disponer de si mismas con 
conocimiento de causa.
D) Recursos biolôgicos, genéticos y conocimiento tradicional
En cuanto al art. 4 de la Directiva 98/44, que dispone que no pueden 
concederse patentes sobre variedades vegetales, pero si sobre 
invenciones cuya viabilidad técnica no se limite a una variedad vegetal 
determinada, no debe considerarse una disposiciôn contradictoria, pues 
una modificaciôn genética de una variedad vegetal determinada no es 
patentable, pero si puede serlo una modificaciôn de mayor alcance que, 
por ejemplo, atana a una especie. Lo que se analizô en armonia con los 
arts. 8 y 9 de la Directiva, los cuales no se refieren al principio de 
patentabilidad, sino al alcance de la protecciôn conferida por la patente, 
toda vez que la protecciôn se extiende a cualquier materia biolôgica 
obtenida por reproducciôn o multiplicaciôn a partir de la materia 
biolôgica que contenga la informaciôn patentada. Asi, la protecciôn
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conferida por la patente puede extenderse a una variedad vegetal, sin 
que, por tal razon, esta sea patentable; lo que se ve complementado por 
el art. 12 de la Directiva el cual establece la regulacion de un sistema de 
licencias obligatorias"^^ ,^ en aquellos casos en los que la explotaciôn de 
una patente concedida sobre una invenciôn biotecnolôgica vulnere un 
derecho de obtenciôn vegetal anterior y viceversa.
Valga anotar adicionalmente, que el propio objeto de la Directiva, 
que consiste en garantizar la patentabilidad de las invenciones 
biotecnolôgicas en todos los Estados miembros, ha sido rebatido por una 
supuesta vulneraciôn del principio de la participaciôn equitativa en los 
beneficios que se deriven de la utilizaciôn de los recursos genéticos, que 
constituye uno de los objetivos del primero. A lo que el TJCE ha 
respondido indicando que los riesgos que ello podria ocasionar son 
hipotéticos y no resultan directamente de lo dispuesto en la Directiva, 
sino, a lo sumo, del uso que puede hacerse de ella, pues a su juicio no se 
ha probado que el mero hecho de protéger invenciones biotecnolôgicas 
mediante patente tenga por consecuencia privar a los paises en 
desarrollo de la capacidad de controlar sus recursos biolôgicos y de 
utilizar sus conocimientos tradicionales, ni favorecer el monocultivo o 
desincentivar los esfuerzos nacionales e intemacionales de conservaciôn 
de la biodiversidad. Considéra ademâs, que aun cuando el objetivo de la 
participaciôn justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la 
utilizaciôn de los recursos genéticos, mediante, entre otras cosEis, un 
acceso adecuado a esos recursos y una transferencia apropiada de las 
tecnologias pertinentes, supone que tal objetivo debe alcanzarse 
teniendo en cuenta todos los derechos sobre dichos recursos y 
tecnologias. Pues bien, no se impone, como requisito para la concesiôn 
dg patentes sobre invenciones biotecnolôgicas, que se haga constar que 
se han tenido en cuenta los intereses de los paises de los que procedan
Las licencias obligatorias, cuya concesiôn obedece a diversos factores, 
pueden soiucionar situaciones de abuso u otros fines de interés pùblico sin implicar 
la supresiôn del derecho del titular de la patente, Dichas licencias, en principio 
pensadas, para evitar abusos del titular de la patente, también pueden otorgarse, por 
razones de interés pùblico, de salud pùblica, para perfeccionar inventos patentados o 
evitar prâcticas anticompetitivas, entre otras. A. M. Pacôn, “Desarrollos recientes en 
propiedad intelectual...”, op. cit., p. 282.
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los recursos genéticos o que existen medidas de transferencia de 
tecnologias; mâs aùn, no puede considerarse que la Directiva podria 
constituir un obstâculo a la cooperaciôn intemacional necesaria, pues los 
Estados miembros deben aplicar la Directiva, con arreglo a su art. 1, 
aptdo. 2, de conformidad con los compromisos que hayan suscrito 
relatives, en particular, a la diversidad biolôgica.
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Capitulo III 
PERSPECTIVA AMERICANA
I El Mercado Comun del Sur
7. Generalidades
A) Materializacion del proceso
Los acuerdos de integracion subregional, se adoptaron como parte de 
la estrategia industrializadora, por suponer una ampliacion del mercado 
y asi ofrecer mayores posibilidades para un desarrollo industrial mas 
eficiente, a partir de la explotaciôn de economias de alcance y de escala 
y de la mayor competencia. Los primeros esfuerzos de estos acuerdos se 
centraron en el desarrollo de areas subregionales de libre comercio o 
mercado comùn"^ ^^ , con el objetivo claro de expandir el mercado y 
permitir un mayor desarrollo industrial. Los mercados se crearon a 
través de la eliminaciôn del arancel o la creaciôn de una tarifa 
preferencial entre socios, mientras se mantenian o se incrementaban las 
barreras hacia el resto del mundo. A lo largo del siglo XX, 
particularmente entre 1900 y la década de los ochenta, la historia 
econômica de los paises latinoamericanos"^^  ^ se puede explicar de
Los acuerdos de integracion regional refuerzan las reformas estmcturales al 
implicar, en muchos casos, compromisos juridicos basados en normas fijadas en el 
âmbito intemacional entre los paises miembros, senalando a los agentes privados, 
nacionales y extranjeros, que el marco institucional que se estâ creando es sostenible 
y estable. S. M. Ruesga y J. Da Silva Bichara, op. cit., pp. 104 y 105.
El presupuesto de carâcter econômico, que estâ relacionado con los de orden 
politico en Europa, se mitiga notablemente en America. El poder burgués que surge 
en los Estados europeos necesita para su consolidaciôn la seguridad que solo puede 
brindar un cuerpo sistemâtico de normas claras y précisas. Para controlar las 
riquezas y llegar a ejercer de un modo efectivo el orden econômico, es indispensable
261
manera simplificada bajo el esquema de très modèles de crecimiento 
econômico: (i) primario exportador, (ii) proceso de industrializaciôn 
basado en la sustituciôn de importaciones, (iii) neoliberal. Modelos 
cuyos efectos e intensidad fueron y son bastante distintos entre los 
diferentes paises del area, diferencias en las que influyen los 
condicionantes internes, especialmente el tamano y la evoluciôn de la 
estructura politica e institucional. Ahora bien, el proceso de crecimiento 
econômico derivado de los modelos de desarrollo hasta la fecha puestos 
en marcha en la regiôn latinoamericana, han sido altamente 
desequilibrados, asi, la naturaleza dinâmica interna de los modelos 
imponia restricciones al propio crecimiento econômico futuro, al no 
generar las condiciones necesarias para un proceso de desarrollo 
sostenido a largo plazo.
En America las iniciativas politicas en sus dos polos, propiciaron la 
integraciôn subregional, en la que Argentina y Brasil, anticipândose a 
los resultados de las negociaciones multilatérales que dieron origen a la 
OMC, tomaron medidas significativas de apertura unilateral, con 
reducciôn de las barreras arancelarias, procurando a su vez, el 
desmantelamiento graduai de las barreras no arancelarias. Como 
altemativa a la apertura unilateral, la opciôn por una uniôn aduanera se 
perfilaba como un medio para obtener mayores beneficios para sus 
participantes, que los que pueden lograr cada uno de ellos. El 
resurgimiento de la democracia en Argentina y Brasil, paises limitrofes 
con sendas rivalidades y desacuerdos en sus relaciones bilatérales, 
propicia un acercamiento entre los mismos, con la tendencia, con 
fimdamento en una decisiôn politica, a fortalecer sus regimenes, a 
superar sus viejas diferencias y a procurar la cooperaciôn econômica, 
mediante la suscripciôn de los protocolos de integraciôn (1986).
Bajo el modelo de desarrollo neoliberal, empieza a surgir un nuevo 
acuerdo de integraciôn subregional en America Latina, el
que las reglas de juego queden fijadas de antemano. La seguridad exige la 
consagraciôn de unas reglas previas, mâs aùn cuando el éxito o el fracaso de la 
actividad de las personas pende de la iniciativa individual y de la aleatoriedad de las 
leyes del mercado. D. P. Femândez Arroyo, op. cit., p. 296.
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MERCOSUR"^^ ,^ basado en el regionalismo abierto"^ ^^ . En esta empresa, 
sus socios fundadores, con mercados de diferente tamano y con ventajas 
comparativas diversas, podrian complementarse, Brasil, entre otros 
rubros, aportaba su gran mercado de consume, a su vez, su capacidad 
industrial y tecnologica, por su parte Argentina, con un mercado menor, 
en ese entonces contaba en su haber, entre otros, con su produccion 
agropecuaria y agroindustrial, su fuerza de trabajo calificada. A pesar de 
lo que, dos contras, las diferencias estmcturales y sus problemas 
macroeconômicos, peijudicaban el proceso de integraciôn propuesto"^^ .^
Con la firma, por Argentina y Brasil, del Programa de Integraciôn y 
Cooperaciôn Econômica (PICE) en 1986, se empieza a materializar el 
proceso de integraciôn del cono sur, a los que se les une Umguay y 
Paraguay, paises todos ellos que en 1991 suscriben el Tratado de 
Asunciôn, creando finalmente el MERCOSUR"^^% que lue el resultado 
de un proceso de negociaciôn sobre bases realistas, razonables, flexibles 
y sobre el principio de transparencia. A mâs de una zona de libre 
comercio, la integraciôn se formula como una uniôn aduanera, en la que 
se procura una liberalizaciôn comercial hacia dentro de la regiôn.
Surge en America Latina una nueva estrategia de integraciôn, por un lado, la 
apertura comercial unilateral y, por otro, el resurgimiento de los nuevos esfuerzos de 
integraciôn regional, entre los que se encuentran el MERCOSUR, el ALCA y las 
negociaciones MERCOSUR-UE. Estos procesos, aunque puedan considerarse 
contradictories, son complementarios y se inspiran en la lôgica de la estrategia de 
inserciôn intemacional competitiva, en un mundo cada vez mâs abierto a las 
transacciones comerciales. Es lo que la CEP AL llamô Regionalismo Abierto. En 
este contexte el principal objetivo de los nuevos acuerdos de integraciôn comercial 
es estimular el crecimiento econômico a través de una mayor participaciôn de los 
paises en la economia mundial, pues potencian el comercio y se constituyen en 
factores de atracciôn de inversiones extranjeras. S. M. Ruesga y J. Da Silva Bichara, 
dp. cit., pp. 105 y ss.
Por ejemplo, en el marco de un regionalismo abierto el MERCOSUR ha 
intensificado sus relaciones con la UE, especialmente con Espana. La intensifîcaciôn 
de los flujos comerciales y de inversiôn directa provocô un mayor acercamiento 
institucional entre los dos bloques, incluyendo la firma de acuerdos con el objetivo 
de alcanzar un ârea de Libre Comercio, llamada Asociaciôn Interregional, entre la 
UE y el MERCOSUR.
D. Chudnovsky, “El futuro de la integraciôn hemisférica: El MERCOSUR y 
la iniciativa para las américas”, Desarrollo econômico, vol. 32, 1993, pp. 1-40.
A. Ferrer, “MERCOSUR: Trayectoria, situaciôn actual y perspectivas”, 
Desarrollo econômico, n° 140, pp. 653-583.
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acompanada de una coordinaciôn de las pollticas'^^  ^ macroeconômicas, 
sectoriales y exteriores, en la que a su vez, se tiende a la armonizaciôn 
normativa nacional de sus integrantes"^^ ,^ entre ellas las relativas al 
Derecho intemacional privado, con pretensiones de ir profundizando en 
la integraciôn hacia la formaciôn de un mercado comun"^ "^^ . Mas 
recientemente, el 4 de julio de 2006, los Présidentes de Argentina, 
Brasil, Paraguay, Umguay y Venezuela suscribieron, en Caracas, el 
Protocole de Adhesiôn de la Repùblica Bolivariana de Venezuela al 
MERCOSUR, Présidentes, que, con ciertos tintes populistas, reiteraron 
que el bienestar de los pueblos constituye el objetivo prioritario de los 
gobiemos, reafirmando su voluntad de intensifîcar la cooperaciôn 
regional como un instrumente para garantizar a todos los ciudadanos el 
desarrollo integral de sus paises"^ ^^ .
B) Las bases convencionales y el esfuerzo integrador
Los Miembros del MERCOSUR se interesan por mantener 
sociedades democrâticas, pluralistas, defensoras de las libertades 
fundamentales, de los derechos humanos, de la protecciôn del medio 
ambiente y del desarrollo sostenible, Miembros a los que también 
interesa la seguridad juridica, el combate a la pobreza y el desarrollo 
econômico"^^  ^ y social en equidad. En atenciôn a lo cual, los objetivos 
primordiales del citado Tratado de Asunciôn, se desarrollan con la
M. A., Craviotto, “MERCOSUR: Politica industrial y tecnologica”, Signos 
universitarios: Revista de la Universidad del Salvador, n° 28, 1995, pp. 67-70.
H. Galperin, op. cit., p. 31.
El papel del Derecho intemacional privado es muy distinto en cada uno de 
los niveles que pueden revestir los procesos de integraciôn, a cuyo respecto se ha 
afirmado que este sôlo comienza a ser relevante a partir de la etapa del mercado 
comün, al margen de que el proceso genere una serie de procedimientos de 
armonizaciôn de legislaciones, llegando a constituir un elemento imprescindible en 
la ultima fase del proceso. J. C. Femândez Rozas, “Los modelos de integraciôn en 
America Latina y el Caribe y el Derecho intemacional privado”..., op. cit., p. 153.
Secretaria MERCOSUR, http://www.guia-mercosur.com/
E. Cuenca Garcia, “Integraciôn econômica en America del Sur. El caso de 
MERCOSUR”, Cuadernos de Ciencias Econômicas y  Empresariales, n° 40, 2001, 
pp. 99-119.
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finalidad de profundizar en la integracion"^^ ,^ Desde el primer articulo 
del Tratado de Asuncion (1991), se plantean las metas générales para 
crear el MERCOSUR, en el que se propone un mercado comùn entre sus 
socios"^ ^^ . Para el efecto estos paises debian coordinar sus politicas 
macroeconômicas y sectoriales, las que servirian para implementar un 
Arancel Extemo Comùn (AEC) para el ano 1995, acompanado de un 
intercambio comercial libre de productos intra-regiôn. Inicialmente, el 
MERCOSUR se concreta en una zona de libre comercio parcial con un 
AEC incompleto, en el que se excluian, al menos hasta el ano 2001, 
bienes de capital y, hasta el 2006, bienes de informâtica y 
telecomunicaciones.
Este Tratado de Asunciôn, ha sido complementando, entre otros 
instrumentos intemacionales suscritos por sus Miembros, por el 
Protocolo de Brasilia para la Soluciôn de Controversias del 17 de abril 
de 1991, reemplazado por el Protocolo de Olivos"^ ^^ , aprobado el 18 de 
febrero del 2002 y vigente a partir del 2 de enero del 2004, y el 
Protocolo de Ouro Preto del 17 de diciembre de 1994, Este ùltimo, 
establece la estmctura institucional del MERCOSUR y lo dota de 
personalidad juridica intemacional. Dicho Protocolo termina el periodo
La integraciôn se perfila como una finalidad, como un objetivo. 
MERCOSUR es un ente intermedio entre las organizaciones intemacionales, 
basadas en el principio de la cooperaciôn y coordinaciôn de entidades soberanas y el 
Estado federal. Es una unidad creada por la voluntad politica de integrar, a través de 
un proceso dinâmico, una entidad supranacional duradera, con limitados y 
fimcionales poderes soberanos, generados por las transferencias de derechos 
parciales. J. F. Duque Dominguez, “Caracterizaciôn institucional del MERCOSUR: 
finalidades y estructuras al servicios de una comunidad econômica, juridica y 
cultural”, MERCOSUR y  la Uniôn Europea: dos modelos de integraciôn econômica, 
Valladolid, 1998, p. 58.
Para A. Mangas Martin MERCOSUR es una organizaciôn intemacional 
clâsica que no se diferencia de los centenares de organizaciones que han existido y 
existen desde el siglo XIX. A. Mangas Martin, op. cit., p. 79.
Las controversias que suqan entre los Estados Partes sobre la interpretaciôn, 
aplicaciôn o incumplimiento del Tratado de Asunciôn, del Protocolo de Ouro Preto, 
de los protocolos y acuerdos celebrados en el marco del Tratado de Asunciôn, de las 
Decisiones del Consejo del Mercado Comùn, de las Resoluciones del Grupo 
Mercado Comùn y de las Directivas de la Comisiôn de Comercio del Mercosur, 
serân sometidas a los procedimientos establecidos en el Protocolo de Olivos. Este, 
créa un mecanismo de Soluciôn de Controversias breve, dinâmico, econômico y 
seguro. http://www.mre.gov.py/tribnnal/inicio.htm
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de transiciôn y en el se contemplan instrumentos fundamentales de 
politica comercial comùn, iniciandose una nueva etapa de consolidaciôn 
y profundizaciôn en la integraciôn, hacia un mercado ùnico que genere 
un mayor crecimiento de sus economias, para lo que se valen del efecto 
multiplicador de la especializaciôn, las economias de escala y el mayor 
poder negociador del bloque"^ ^^ . La uniôn aduanera que conforma el 
MERCOSLTR en la que como tal existe un arancel extemo comùn, ha 
generado un compromiso entre sus Miembros, reflejado en una 
tendencia a la normalizaciôn conjunta"^ *^ de las politicas econômicas 
nacionales (deben ser menos discrecionales y mâs coordinadas), 
asegurando conductas prévisibles y no peijudiciales para los socios y 
especialmente para la toma de decisiones de los agentes econômicos. A 
su vez sus signatarios pretenden reafirmar los procesos de apertura e 
inserciôn en los mercados mundiales, pues no es una fortaleza con 
vocaciôn de aislamiento"^^ .^ La uniôn aduanera se convierte asimismo, en 
un incentivo para las inversiones extranjeras.
El proceso regional MERCOSUR fue relanzado en el ano 2000, para 
lo que se pretende ahondar y forzar la uniôn aduanera, reconociéndose el
Las dificultades en la consecuciôn, por parte de muchos paises 
latinoamericanos, de una actuaciôn fuerte en el contexto mundial, les impone la 
creaciôn de esfuerzos integrados para defender una posiciôn comùn. J. C. Femândez 
Rozas, “Los modelos de integraciôn en America Latina y el Caribe y el Derecho 
intemacional privado”..., op. cit., p. 165.
Se ha expresado que el ordenamiento juridico del MERCOSUR es un mero 
derecho de la cooperaciôn, del que también se ha sehalado que se trata de un 
incipiente derecho para la integraciôn. Este proceso de integraciôn estâ condicionado 
por la ausencia de verdaderos mecanismos y procedimientos normativos que 
faciliten la consecuciôn del mercado comùn. C. M. Diaz Barrado, op. cit., p. 58.
Valga resaltar que el MERCOSUR fue notificado a la OMC sobre la base de 
la clâusula de habilitaciôn y no del art. XXIV GATT. Lo que respondiô a una 
estrategia prévisible tratândose de paises en desarrollo, los que estân autorizados a 
utilizar un mecanismo de control de menor exigencia. Se ha entendido que 
MERCOSUR cumple suficientemente con los criterios de dicha clâusula de 
habilitaciôn e incluso con los del art. XXIV GATT, como lo evidencian los primeros 
anos de este proceso, en los que se produjo un fenômeno de doble creaciôn de 
comercio, la expansiôn del comercio a través de la mayor participaciôn del 
MERCOSUR en el comercio mundial y el considerable aumento de inversiones en 
la zona. C. Espôsito, “El MERCOSUR entre el regionalismo y el multilateralismo”, 
Iberoamérica ante los procesos de integraciôn, Actas de las XVIII jornadas de la 
AEPDIRI, Madrid, 2000, pp. 80,81.
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papel que tienen la convergencia y la coordinaciôn macroeconômica 
para profundizar en la integraciôn, entre ellas, la adopciôn de politicas 
fiscales y monetarias tendientes a estabilizar los precios. Igualmente, se 
prioriza el tratamiento de temâticas, tendientes a alcanzar la meta: el 
Mercado Comùn del Sur, taies como, acceso al mercado; agilizaciôn de 
los trâmites en ffontera (plena vigencia del Programa de Asunciôn); 
incentivos a las inversiones, a la producciôn, a la exportaciôn, 
incluyendo las Zonas Francas, admisiôn temporaria y otros regimenes 
especiales; Arancel Extemo Comùn; defensa comercial y de la 
competencia; soluciôn de controversias; incorporaciôn nacional de la 
normativa MERCOSUR; fortalecimiento institucional; relaciones 
extemas. Temas a cuyo avance ha contribuido el Protocolo de Olivos de 
Soluciôn de Controversias.
C) Punto de referencia
El MERCOSUR se présenta como un enfoque regionalista"^^ ,^ con 
esperanzas y objetivos que superan el libre comercio y que se enmarcan, 
desde una ôptica mas globalista, en una diversifîcaciôn de las relaciones 
intemacionales comerciales, cuyos socios intentan impulsar mas alla de 
la regiôn a la que pertenecen"^ "^^ . La altemativa MERCOSUR"^^  ^ha sido 
contextualizada como un nuevo punto de referencia para los paises 
latinoamericanos y como opciôn a los TLC que propone EE UU, 
concretamente, diversos sectores del primero rechazan la concreciôn del 
ALCA"^ ^^ , pues ven con mejores ojos acuerdos comerciales con la UE"^ ^^ .
El modelo seguido es el de integraciôn regional, por el que sus Miembros, en 
un piano de igualdad, pretenden mediante su politica de interacciones, objetivos 
comunes. J. F. Duque Dominguez, op. cit., p. 31.
J. Briceno Ruiz, op. cit., p. 397.
La tendencia hacia la subregiôn se liga a intentos de integraciôn econômica o 
politica. Al parecer lo que se muestra difîcil y genérico o superficial en un âmbito 
muy extendido, eventualmente podria ser realizable y ganar en concreciôn y en 
profundidad si los resultados de la tarea se limitan a una zona especifica. La 
existencia de intereses comunes y de una realidad mâs o menos homogénea, 
aumenta las posibilidades de surgimiento de empresas de estas caracteristicas. D. P. 
Femândez Arroyo, op. cit., p. 261.
D. Chudnovsky, op. cit., pp. 504-505.
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El MERCOSUR no es en esencia un proceso antineoliberal, mâs bien se 
acerca al regionalismos abierto, modelo este, con defensores de las élites 
empresariales de Brasil, la que rechaza una apertura indiscriminada, que 
eventualmente los conduzca a la quiebra como ha ocurrido con otros 
paises de la zona, asi, aferrândose a un nacionalismo econômico, mâs 
que a otra opciôn alterna al neoliberalismo, el cono sur se ha vuelto 
bastante detractor de las propuestas promovidas por EE UU^^ ,^ 
principalmente, al proceso ALCA"^ ^^ .
El MERCOSUR estâ enmarcado, de forma general, en el conocido 
como regionalismo abierto"^ ^^ , en el que se liberalizaran los mercados de 
sus Miembros. Este proceso de integraciôn subregional se constituye 
mediante la formalizaciôn de Tratados de los regulados por el Derecho 
intemacional pùblico y no contiene, en ninguno de los Acuerdos ni 
Protocolos, disposiciones que indiquen como deben ser incorporados 
dichos instrumentos en el Derecho intemo de cada uno de sus Estados 
parte. En consecuencia, la soluciôn respecto a la validez intema del 
Derecho primario del MERCOSUR se busca en las prescripciones y 
jurispmdencia de los respectivos ordenamientos nacionales de los 
Estados parte, referidos a la aplicabilidad intema del Derecho 
intemacional pùblico. En el marco institucional, se encuentran entes 
como el Consejo del Mercado Comùn (CMC), Gmpo Mercado Comùn 
(GMC), Comisiôn del Comercio del MERCOSUR (CCM), Comisiôn 
Parlamentaria Conjunta (CPC), Foro Consultivo Econômico Social 
(FCES), Secretaria Administrativa del MERCOSUR (SAM)"^ \^ Tribunal 
Permanente de Revisiôn del MERCOSUR. Destacan los dos primeros, 
el CMC como ôrgano legislativo y, el GMC como ejecutivo, cuyas 
decisiones vinculan a los paises parte"^ ^^ , en cuanto al Tribunal
D. del Noronho Goyos, “Brasil, MERCOSUR and the FTAA, Legal and 
Strategic Considerations”, UNISA Latin American Report, vol. 13, 1997, p. 6
P. Da Motta Veiga, “El MERCOSUR y el proceso de construcciôn del 
ALCA”, Integraciôn y  comercio, vol. 1, n° 3, septiembre-diciembre 1997, p. 16.
J. Briceno Ruiz, op. cit., p. 402.
L. Valls Pereira, “MERCOSUR y ALCA: Principales temas de debate”, 
Contribucion.es, n° 4, 2001, p. 70.
J. F. Duque Dominguez, op. cit., pp. 40 y ss.
En el MERCOSUR se habla de decisiones y de su obligatoriedad para sus 
Miembros, sin embargo estas no generan efecto directo, ni se imponen sobre el
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Supranacional, este se estructura en dos niveles (primera instancia y 
Tribunal de Revision), con sede en Asuncion (Paraguay), mencionar que 
el mismo es compétente para resolver, disputas entre sus Miembros, 
incluyendo las que versen sobre propiedad intelectual, sin embargo, esta 
conformado por ârbitros, a diferencia de lo que ocurre en la y en 
la CAN, cuyos respectivos Tribunales, estân integrados por jueces. El 
MERCOSUR también cuenta con una Comisiôn de Propiedad 
Intelectual dentro del SGT-7, dentro de la cual se abordan los diversos 
temas de Propiedad Intelectual.
La estructura institucional es mâs bien débil para los objetivos 
propuestos en la subregibn"^ "^^ , sin embargo, y a pesar de sus carencias 
institucionales y su carâcter flexible, desde el punto de vista econômico, 
el MERCOSUR es reconocido como uno de los procesos de 
integraciôn"^^  ^ mâs importante de Latinoamérica"^^ .^ Una de las 
diferencias de los paises que lo integran, con los paises del entomo que 
le son ajenos, la constituye una menor dependencia del mercado
Derecho intemo, no entran en vigor hasta que en todos y cada uno de ellos no se 
hayan adoptado medidas internas para asegurar su cumplimiento, por lo que no 
existe un verdadero Derecho comunitario. A. Mangas Martin, op. cit., p. 82.
La estructura institucional del MERCOSUR se acerca mâs a la idea de 
cooperaciôn interestatal que al concepto de integraciôn propio de la UE, en la que 
sus Miembros son conscientes que ceden parcelas importantes de su soberania a 
favor de la misma. Diferencias de grado que se acentuan, dada la ausencia en el 
MERCOSUR de un verdadero Tribunal judicial supranacional, que interprète y 
aplique las normas comunitarias, mâs aun cuando se reconoce que el alto grado de 
integraciôn del mercado comunitario europeo se debe en buena parte al TJCE, quien 
ha desarrollado una interpretaciôn extensiva de las libertades de circulaciôn, con 
resultandos probablemente impensables. J. M. Sânchez Felipe, “La eliminaciôn de 
las barreras arancelarias y el arancel aduanero comùn”, MERCOSUR y  la Uniôn 
Europea: dos modelos de integraciôn econômica, Valladolid, 1998, p. 363.
 ^Téngase en cuenta que, a diferencia de lô que ocurre en la regiôn europea, el 
MERCOSUR no se configura como una organizaciôn supranacional, siendo su 
naturaleza tipicamente intergubemamental; la toma de decisiones corresponde a 
ôrganos politicos, al tiempo, su ordenamiento juridico posee la particularidad de que 
sus normas no sôlo no tienen aplicaciôn directa, sino que no existen mecanismos 
para asegurar su aplicaciôn uniforme. J. C. Femândez Rozas, “Los modelos de 
integraciôn en America Latina y el Caribe y el Derecho intemacional privado”..., 
op. cit., p. 173.
R. T. Tabaré Vera, “Los procesos de integraciôn en America Latina: El caso 
del MERCOSUR”, ICE, n° 790, 2001, pp. 107-118.
A. Hidalgo Capitân, op. cit., p. 203.
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norteamericano en relaciôn con el destine de sus exportaciones'^^ .^ Por lo 
demâs, a pesar de la importancia del comercio del MERCOSUR, ha sido 
complejo articular en la subregiôn los intereses de los paises que lo 
conforman, lo que ha dificultado la materializaciôn del proyecto comùn 
que desde hace varies anos han emprendido.
2. Instrumentos normativos para la protecciôn intelectual
A) Tratado constitutive
Uno de los intereses con los que se funda el MERCOSUR es la 
armonizaclôn"^^  ^ de las legislaciones internas en las âreas pertinentes"^* ,^ 
para lograr el fortalecimiento del proceso de integraciôn"^^ .^ En el 
Tratado de Asunciôn no se menciona nada respecto a la protecciôn de la 
propiedad intelectual, pero puede inferirse que dadas las perspectivas de 
profundizar en la integraciôn, la armonizaciôn de la materia intelectual 
es pertinente, mâs aùn, cuando dentro de los objetivos de este Tratado se 
encuentran acelerar los procesos de desarrollo econômico con justicia 
social, a la vez que preconiza que sus Miembros estân convencidos de la 
necesidad de promover el desarrollo cientifîco tecnolôgico de los 
Estados Partes y de modemizar sus economias para ampliar la oferta y la 
calidad de los bienes y servicios disponibles a fin de mejorar las 
condiciones de vida de sus habitantes, lo que en cierta forma hace 
referencia a la necesidad de una protecciôn semejante de los
L. Valls Pereira, op. cit., p. 69.
For ejemplo en las Comunidades Europeas, la labor codificadora en tomo al 
Derecho intemacional privado, debe vincularse al proceso general de armonizaciôn 
de legislaciones, en la medida necesaria para el funcionamiento del Mercado comùn, 
previsto en el TCE. J. C. Femândez Rozas, “Los modelos de integraciôn en America 
Latina y el Caribe y el Derecho intemacional privado”..., op. cit., p. 159.
Con la armonizaciôn se pretende el fortalecimiento del proceso de 
integraciôn. El dinamismo del Mercado del Sur se condensa en un conjunto de 
normas y de instituciones juridicas, centradas en la integraciôn y la soluciôn 
normativa de los conflictos de intereses surgidos de este proceso. J. F. Duque 
Dominguez, op. cit., p. 57.
Vid. A. Pérez Urena, “La experiencia europea en materia de propiedad 
industrial”, MERCOSUR y  la Uniôn Europea: dos modelos de integraciôn 
Valladolid, 1998, pp. 307-316.
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multicitados derechos intelectuales en los paises del cono sur. Al 
tiempo, el Tratado de Asuncion establece que para posibilitar la libre 
circulaciôn de bienes, servicios y factores productives entre los paises 
parte deben eliminarse, entre otros, las restricciones para-arancelarias a 
la circulaciôn de mercancias y cualquier otra medida équivalente"^  ^% 
obstaculos entre los que bien puede enunciarse las diferencias 
nacionales en la protecciôn de los derechos en cuestiôn"^ ^^ , ademâs, los 
intercambios intra-zona pueden verse negativamente afectados, en 
determinados casos, como ocurre en materia intelectual, por la ausencia 
de regulaciôn, o la existencia de una legislaciôn defectuosa"^ ^^ .
De otro lado, hacer breve referencia al Protocolo de Defensa de la 
Competencia del MERCOSUR"^ "^^ , aprobado por la Decisiôn 18/96 de la 
CMC, cuyo objetivo, es establecer un sistema de defensa de la 
competencia propio de la subregiôn que coexistirâ con los Derechos 
intemos a este respecto de los Estados parte, lo que igualmente acontece 
en la UE. Este Protocolo tendria cierta relaciôn con los derechos 
intelectuales, establece disposiciones que han de ser aplicadas a los 
actos realizados por personas fïsicas o juridicas, de derecho pùblico o 
privado, u otras entidades, que tengan por objeto producir, o que hayan
MERCOSUR ha dado gran relevancia a la efectiva reacciôn fiente a las 
barreras no arancelarias al comercio. Para el efecto, por ejemplo existe en el mismo 
un Comité encargado de analizar y armonizar los estândares nacionales de 
producciôn. C. Espôsito, op. cit., p. 81.
A. Bercovitz, “Las marcas y los derechos de propiedad industrial en el 
mercado ùnico”, Navarra, Madrid, 1996, pp. 36 y ss.
P. Palazzi, “Comercio electrônico y MERCOSUR”, REDI, n® 5, diciembre
1998.
El Tratado de Asunciôn, a diferencia de lo que acontece en la UE, no 
contemplaba ninguna disposiciôn concreta relativa a la defensa de la competencia, 
aunque la misma se inferia de un compromiso genérico de coordinar las politicas 
nacionales de sus Miembros, con la finalidad de elaborar normas comunes sobre 
competencia comercial. Interés que se materializa en el Protocolo de Fortaleza de 
Defensa de la Competencia, cuya normativa se justifica en su propio texto, por 
razones como que el crecimiento equilibrado y armônico de las relaciones 
comerciales intra-zona, asi como el aumento de la productividad de las empresas 
establecidas en los Estados parte, dependen en gran medida de la consolidaciôn de 
un ambiente concurrencial en el espacio integrado al que pertenecen. L. A. Velasco 
San Pedro, “La defensa de la competencia en la Uniôn Europea y en el 
MERCOSUR”, MERCOSUR y  la Uniôn Europea: dos modelos de integraciôn 
econômica, Valladolid, 1998, p. 183.
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producido un efecto sobre la competencia"^^  ^ en el MERCOSUR y que 
afecten el comercio entre sus Miembros. Dentro de las infracciones 
contempladas en este Protocolo figuran, todas aquellas conductas que 
tengan por objeto o efecto limitar, restringir, falsear o distorsionar la 
competencia"^^  ^ o el acceso al mercado o que constituyan abuso de 
posiciôn dominante en el mercado y que afecten el comercio entre sus 
Miembros. Para el efecto, son la CCM y la CDC las compétentes para su 
aplicaciôn. A diferencia de lo que ocurre en la UE, en el Protocolo no se 
sistematizan o categorizan las conductas anticompetitivas, pues todas 
ellas reciben un tratamiento unitario de carâcter prohibitive. Ahora bien, 
dada la experiencia europea, tal tratamiento unitario probablemente no 
sea el mâs adecuado, ya que podria ser conveniente determinadas 
conductas que objetivamente beneficien a la competencia y, en su caso, 
al Mercado comùn, claro estâ, la aplicaciôn coherente del sistema 
adoptado en el MERCOSUR deberia conducir, siguiendo el ejemplo de 
EE UU, a la aceptaciôn de la rule o f reason, que abre la posibilidad de 
examinar y valorar la actuaciôn restrictivas, y determinar, previo el 
balance de beneficios y peijuicios, si la restricciôn puede ser beneficiosa 
o necesaria para la propia competencia, la economia o el mercado en 
general"^ ^^ .
B) Protocolos de armonizaciôn
En el MERCOSUR dada la problemâtica planteada por la libre 
circulaciôn de bienes y servicios, ante la disparidad de regimenes 
juridicos de protecciôn de la propiedad intelectual de cada unos de los 
paises de la subregiôn, y habida cuenta de la concreciôn de nuevos 
términos de protecciôn de los derechos intelectuales en sede de la OMC,
Vid. R. A. Etcheverry, “Derecho de la competencia y MERCOSUR. Vision 
desde Argentina”, MERCOSUR y  la Uniôn Europea: dos modelos de integraciôn 
econômica, \dX\2iâio\\à, 1998, pp. 193 y ss.
Téngase présente por ejemplo, que en los supuestos de competencia 
prohibida, la prohibiciôn es el desarrollo de la actividad econômica concurrencial, 
sean cuales sean los medios que se utilicen, aunque se realice la competencia con 
toda correcciôn. H. Baylos Corroza, Tratado de Derecho industrial, Madrid, Civitas, 
1978, p. 310.
L. A. Velasco San Pedro, op. cit., p. 185.
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se buscô implementar un sistema de armonizaciôn, principalmente en 
materia de marcas. Sistema que tendria que ser implementado por los 
paises parte del MERCOSUR en su correspondiente Derecho intemo. Al 
efecto se elaborô un documente tendiente a reducir las diferencias 
existentes en la materia, que también tuvo présente los intereses de los 
paises parte. Consecuente con el Tratado de Asunciôn, en agosto de 
1995, el CMC aprobô entonces lo que viene a constituir el Protocolo de 
Armonizaciôn de Normas y de Procedimiento sobre Propiedad 
Intelectual en el MERCOSUR, en materia de Marcas, Indicaciones de 
Procedencia y Denominaciones de Origen, fundado entre otros, en el art. 
13 de dicho Tratado de Asunciôn, la Decisiôn n° 4/91 de la CMC, la 
Resoluciôn n° 39/94 del GMC. Se adopta, teniendo présente las 
disposiciones del CUP y el ADPIC"^ *^, por la necesidad de promover una 
protecciôn efectiva y adecuada de los derechos de propiedad intelectual 
en relaciôn con taies materias, para lo que pretende establecer reglas y 
principios que sirvan para la protecciôn efectiva de estos derechos. Este 
Protocolo fue ratificado por Paraguay el U de agosto de de 1996 y por 
Uruguay el 14 de diciembre de 1998. En el caso de Brasil, la ratificaciôn 
no se ha producido, lo que se atribuye a un problema politico en el 
contexto de la NMF, por su parte, Argentina, ha solicitado nuevas 
negociaciones dado que no esta dispuesta ha modificar su sistema de 
oposiciones.
El Protocolo en cuestiôn reconoce la necesidad de promover una 
protecciôn efectiva y adecuada a los derechos de propiedad intelectual, 
asi como la necesidad de garantizar que su ejercicio no représente en si 
mismo una barrera al comercio legitimo, lo que también busca el 
ADPIC. Para ello, pretende el establecimiento de reglas y principios que 
sirvan para orientar la acciôn administrativa, legislativa y judicial de sus 
signatarios, asi como para la aplicaciôn de los derechos de propiedad 
intelectual, reglas y principios que deben ser coherentes con las normas 
de instrumentos multilatérales preexistentes, dentro de los que el propio 
Protocolo destaca, el CUP (Acta de Estocolmo-1967) y el ADPIC. El
Vid. C. M. Correa, “Instmmentaciôn del Acuerdo TRIPS en Latinoamérica. 
Armonizaciôn vs. diferenciaciôn de los sistemas de propiedad intelectual”, Temas de 
Derecho industrial y  de competencia. Propiedad Intelectual en el GATT, Buenos 
Aires, 1997, pp. 95-130.
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articule primero del Protocolo de referencia define la naturaleza y 
alcance de las obligaciones de sus signatarios, en el sentido de que 
deben asegurar, como minimo, la protecciôn que se dériva de los 
principios y normas enunciados en el mismo, aunque taies Miembros, 
estan facultados para concéder una protecciôn mâs amplia, que no le sea 
contraria. En sus normas figura, como ya es de tradiciôn en el âmbito 
intelectual, el principio de trato nacional, en virtud del que, cada Estado 
parte concederâ a los nacionales de los demâs Estados parte un 
tratamiento no menos favorable que el que concede a sus propios 
nacionales en cuanto a la protecciôn y ejercicio de los derechos de 
propiedad intelectual en las materias que régula el Protocolo. Este 
Instrumente intemacional también contempla una dispensa de 
legalizaciôn y traducciôn de la documentaciôn y firmas en los 
procedimientos relatives a las referidas modalidades industriales"^^ .^
En cuanto a la protecciôn de los derechos intelectuales, el art. 22 del 
Protocolo establece la obligaciôn de los Estados parte, de 
implementaciôn de medidas efectivas para reprimir la producciôn y el 
comercio de productos piratas o falsificados, a su vez, el art. 23 llama a 
éstos a la cooperaciôn, para examinar y dirimir dificultades inherentes a 
la circulaciôn de bienes y servicios en el mercado de la regiôn, que 
resulten de cuestiones relativas a la propiedad intelectual. El Protocolo 
en comento, de acuerdo al procedimiento para su ratificaciôn, 
establecida en los arts. 26 y 28, es un tratado de Derecho intemacional 
pùblico, sujeto a las consideraciones precedentemente vertidas, eso 
significa que en algunos de los paises se podrâ exigir ante los tribunales 
locales, mientras que en otros no. La ejecutibilidad o invocabilidad del 
Protocolo por un Estado o un particular ffente a otro Estado, en caso de 
ese ùltimo pais Miembro no lo respetara, aplicara o implementara, se 
llevarâ a cabo conforme a lo establecido en el art. 25 del Protocolo, es 
decir mediante las negociaciones directas, y si estas ffacasaran mediante 
los mecanismos de soluciôn de controversias vigentes en el
M. Vitthaus y M. Goupil, “El derecho de propiedad industrial comunitario en 
el MERCOSUR: los primeros pasos”, Revista del Derecho privado y  comunitario, n° 
10, enero 1996, pp. 437 y ss.
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MERCOSUR^^^. No obstante, téngase presente que ciertos principios de 
Derecho intemacional publico, vg. pacta sunt servanda, estarian 
obligando a los Miembros del MERCOSUR a cumplir con el objeto y 
fin del Protocolo. Por lo demâs, aunque el Protocolo sea ratificado por 
todos los Miembros del MERCOSUR; seria insuficiente para protéger la 
propiedad intelectual, y su interacciôn con la libre circulaciôn de 
mercancias en la regiôn, ademâs, en relaciôn con el TLCAN y la CAN, 
la normativa que se recoge en el citado Protocolo es ciertamente exigua.
De otro lado, simplemente mencionar el Protocolo de Armonizaciôn 
de Normas en Materia de Disenos Industriales, de 10 de diciembre de 
1995, que ùnicamente ha sido ratificado por Paraguay y Argentina, con 
el que, al igual que el ya citado Protocolo de Armonizaciôn de Normas y 
de Procedimiento sobre Propiedad Intelectual en el MERCOSUR, se 
pretende reducir las asimetrias entre las legislaciones de sus Estados 
parte, sôlo que esta vez en materia de diseôos industriales, y asi facilitar 
las relaciones comerciales y la libre circulaciôn de mercancias en la 
subregiôn. Dichos Estados, en virtud del Protocolo en materia de 
disenos, deben garantizar una protecciôn minima, dentro del marco del 
ADPIC y del CUP. Ademâs, resaltar que los Miembros del 
MERCOSUR estân obligados por el art. 19 del Protocolo en comento, a 
prever en sus legislaciones medidas judiciales efectivas y eficaces, en la 
esfera civil y penal, entre las que figuran las medidas cautelares, contra 
cualquier inffacciôn a los derechos relativos a los disenos industriales. 
En lo que a las controversias se refîere, que surgieren entre los Estados 
parte en relaciôn con la aplicaciôn, interpretaciôn o incumplimiento, del 
Protocolo, dispone (art. 22) que las mismas serân resueltas mediante 
negociaciones diplomâticas directas, y de no llegarse a un acuerdo o este 
fuera parcial, se aplican los procedimientos previstos en el sistema de
Para la resoluciôn de las controversias que suijan entre los Estados parte, en 
relaciôn con la aplicaciôn, interpretaciôn o incumplimiento de las disposiciones 
contenidas en el Protocolo, este establece que las mismas serân resueltas mediante 
negociaciones diplomâticas directas, y en el caso en que taies negociaciones no 
resulten en un acuerdo o si el conflicto fuera solventado parcial mente, se aplicarân 
los procedimientos previstos en el sistema de soluciôn de controversias vigente en el 
MERCOSUR
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soluciôn de controversias vigentes en el MERCOSUR^^\ Los Estados 
parte de la subregiôn buscan entonces reducir las distorsiones y los 
impedimentos al comercio y a la circulaciôn de bienes y servicios en el 
territorio subregional, para lo que reconocen la necesidad de promover 
una protecciôn efectiva y adecuada a los derechos de propiedad 
intelectual, en este caso, en materia de disenos industriales, necesidad 
que deben compatibilizar con la garantia de que el ejercicio de taies 
derechos no représente en si misma una barrera al comercio legitimo.
Finalmente, poner de manifiesto que dentro del MERCOSUR, la 
Comisiôn de Propiedad Intelectual intégrante del Subgrupo de Trabajo 
N° 7 “Industria”, denominado SGT-7 se encuentra negociando y 
trabajando en dos protocolos: i) “Protocolo de Principios Bâsicos y 
Reglas Générales en Materia de Propiedad Intelectual” donde se estân 
eliminando corchetes en los puntos en que existe consenso de las 
delegaciones; ii) “Protocolo de Armonizaciôn de Normas en Materia de 
Indicaciones Geogrâfîcas”. Al respecto existen propuestas presentadas 
por los Miembros del MERCOSUR que sirven como base para 
discusiôn, consenso y avance en dichos temas.
3. Algunos aspectos relativos a la armonizaciôn regional
A) Principal materia regulada: las marcas
De acuerdo con el art. 4 del Protocolo de Armonizaciôn de Normas y 
de Procedimiento sobre Propiedad Intelectual en el MERCOSUR, en 
materia de Marcas, Indicaciones de Procedencia y Denominaciones de 
Origen, las partes, en lo posible, establecerân la dispensa de legalizaciôn 
de documentes y firmas, previsiôn normativa que es tomada del Tratado 
sobre el Derecho de Marcas (TLT), administrado por la OMPI. La 
definiciôn de marca es bastante similar a las de otros instrumentos de su
Los sistemas de soluciôn de controversias se estipulan en los procesos de 
integraciôn, como un elemento necesario para que se desarrolle con intensidad el 
proceso. El establecimiento de una clase u otra de taies mecanismos, puede 
evidenciar el grado de integraciôn, el diseno general al que responde, asi como la 
efectividad y uniformidad de su ordenamiento juridico. C. M. Diaz Barrado, op. cit., 
p. 59.
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especie, concretamente a la contenida en el TLCAN y, la del ADPIC^^ ,^ 
entendiendo como tal, a cualquier signo que sea susceptible de distinguir 
en el comercio productos o servicios, pudiendo cada Parte exigir, como 
condicion de registro, que el signo sea visualmente perceptible (lo que 
podia excluir a las marcas sonoras y olfativas); pudiendo constituir 
marca, entre otros, las palabras de fantasia, nombres, seudônimos, lemas 
comerciales, letras, ciffas, monogramas, figuras, retratos, étiquetas, 
escudos, estampas, orlas, lineas y ffanjas, combinaciones, disposiciones 
de colores^^ ,^ y la forma de los productos, de sus envases o 
acondicionamientos, o de los medios o locales de expendio de los 
productos 0 servicios^ '^  ^ (enumeraciôn que no es taxativa). Este 
Protocolo obliga a las partes a protéger las marcas de servicios, al 
tiempo preceptùa que la naturaleza del producto o servicio no podrâ 
impedir el registro de una marca, igualmente, sus Estados parte estan 
obligados a legislar sobre las marcas colectivas, Estados a los que 
permite, segùn su criterio, regular las marcas de certificaciôn.
E. Salis, “El protocolo de marcas del Mercosur y el sistema de marcas 
argentino”, Temas de Derecho industrial y  de la competencia, n° 3, 1999, pp. 213- 
240.
En el entomo comunitario europeo se ha expresado por ejemplo, que los 
colores considerados en abstracto, pueden llegar a ser aceptados en el comercio en el 
sentido del art. 4 del Reglamento de Marca comunitaria, en tanto que caracteristica 
distintiva y comercial independiente. El art. 7 aptdo. 1, b) del Reglamento, que 
establece que se denegarâ el registro de las marcas carentes de carâcter distintivo, no 
hace distinciôn alguna entre las diversas categorias de marcas. Por lo tanto no 
procédé aplicar criterios mas rigurosos o imponer requisites mas estrictos al apreciar 
el carâcter distintivo de marcas como, por ejemplo las de color, que las que se 
imponen a otras categorias de marcas (STPICE de 7 de febrero de 2002, T-88/00). 
Tampoco pueden ser menos estrictos.
 ^ Los medios o locales de expendio de los productos o servicios son 
comùnmente conocidos con su nomiriàciôn en lengua inglesa, cual es. Trade dress, 
como los ha venido a denominar la doctrina y jurisprudencia de EE UU. Vg. sent, de 
la Corte Suprema de dicho pais, que enffentô a Two Pesos contra Taco Cabana. La 
protecciôn de esta clase de marcas procura englobar la estructura arquitectônica de 
los establecimientos comerciales, que generalmente se reproduce en los almacenes 
de cadena, en las ffanquicias. Si bien entran en juego otras modalidades intelectuales 
como los derechos de autor del arquitecto del local, lo cierto es que lo que debe 
evaluarse en relaciôn con si se protegen o no mediante marca, es el grado de 
distintividad alcanzado por el estilo comercial del medio o local de expendio de 
productos o servicios. Vid. G. Martinez Medrano y G. Soucasse, “Armonizaciôn de 
la propiedad industrial en el MERCOSUR”, ADI, t. XXI, 2000, pp. 120 y ss.
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En cuanto al derecho de prioridad, en condiciones normales, el 
primero que présenta una solicitud de marca, en quien tiene derecho a 
ellas (first to file). Ahora bien, el art. 8 del Protocolo en comento, 
titulado “Prelacion para el registro de una marca”, tiene la particularidad 
de establecer una excepcion, para el caso en el que ese derecho de 
prioridad sea reclamado por un tercero que la haya usado de forma 
publica, pacifica y de buena fe, en cualquier Estado del MERCOSUR, 
por un plazo minimo de seis meses, claro esta, bajo la condicion de que 
cuando formule la correspondiente impugnaciôn solicite el registro de su 
marca (altemativa que tiene su origen en la legislaciôn de Brasil). Si 
bien tal art. 8 acoge el sistema atributivo (la propiedad de una marca se 
adquiere por su vâlido registro, como se observa, el mismo incorpora 
tintes del sistema declarativo, lo que puede ser conflictivo.
De acuerdo con el Protocolo, art. 9, los Estados parte del 
MERCOSUR deben fundar las prohibiciones de acceso a registro en 
causales absolutas y cuando afectan derechos de terceros. Prohibiciones 
respecto de las que llama la atenciôn, aquella que indica que no podrân 
accéder a registro los signos ofensivos a las personas vivas o muertas o a 
los credos, al igual que la referida a la posibilidad de declarar nulos los 
registros de marcas que hayan sido solicitadas de mala fe que afecten 
comprobadamente derechos de terceros. Ademâs, se prohibe el registro 
de un signo que imite o reproduzca, total o parcialmente, una marca, 
cuando de un lado, el solicitante evidentemente no podia desconocer 
como perteneciente a un titular establecido o domiciliado en cualquier 
de los Estados Partes y, de otro, sea susceptible de causar confusion o 
asociaciôn con la prioritaria.
En relaciôn con las marcas notorias el Protocolo extiende 
expresamente la protecciôn que dispensa el art. 6 bis del CUP, mutatis 
mutandis, a los servicios (como lo hace el ADPIC^^^), a su vez indica
El e u ?  otorga protecciôn a las marcas notoriamente conocidas y no 
registradas. Generalmente la doctrina es pacifica en cuanto a su interpretaciôn. En 
virtud de ella los paises unionistas, se obligan a protéger en sus territorios una marca 
que sea notoriamente conocida en los mismos, aunque tal marca no esté registrada 
en taies paises, trente al registro y uso de una marca posterior que se preste a 
confusion con aquélla. La protecciôn conferida esta sujeta al principio de 
especialidad. La notoriedad de la marca le otorga idéntica protecciôn que si estuviera 
registrada. El ADPIC se refiere a las marcas notoriamente conocidas en su art. 16.3,
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que para determinar la notoriedad de una marca se tomarâ en cuenta 
factures como el conocimiento del signo en el sector de mercado 
pertinente, incluso el conocimiento en el Estado parte en que se reclama 
la protecciôn, adquirido por el efecto de una publicidad del signo, 
debiendo asegurar sus Miembros, una protecciôn reforzada, mas alla del 
principio de especialidad, y teniendo présenté el principio de 
territorialidad, asimismo, se protege las marcas de los nacionales de los 
Estados parte que hayan alcanzado un grado de conocimiento 
excepcional (marca renombrada), siempre que haya posibilidad de 
peijuicio.
La vigencia y renovaciôn de la marca se régula en el art. 10 del 
referido Protocolo, el que establece una vigencia inicial de 10 anos 
contados desde la fecha de concesiôn del correspondiente registro, 
periodo que puede renovarse sucesivamente, por periodos iguales de 10 
ahos, prôrroga para la que los Estados parte no pueden exigir que la 
marca de que se trate se encuentre en uso. Los derechos conferidos por 
el registro de la marca, son bastante amplios, tal y como se desprende 
del art. 11 del Protocolo, otorgandose al titular de una marca registrada, 
obviamente el derecho a su uso exclusivo, concediendo un ius 
prohibendi a tal titular que le faculta a impedir el uso en el comercio de 
un signo idéntico o similar la marca para cualesquiera de los productos o 
servicios, siempre y cuando tal uso pudiese crear confusiôn o un riesgo 
de asociaciôn con el titular del registro (como hipôtesis que va mas alla 
de la mera confimdibilidad entre signos); o un daho econômico o 
comercial injusto por razôn de una diluciôn de la fiierza distintiva 
(incorpora la teoria de la diluciôn^^^) o del valor comercial de la marca.
respecto al cual la doctrina prâcticamënte coincide en que otorga protecciôn mas alla 
de la régla de la especialidad, al tiempo que es requisite insoslayable para concéder 
la protecciôn reforzada, que la marca esté registrada. Para algunos autores en dicho 
articule se contempla la protecciôn de las marcas renombradas. L. Barbero Checa, 
Comentarios a la ley..., op. cit., pp. 188 y ss.
En el Derecho norteamericanos se define la diluciôn como la pérdida de la 
capacidad que posee una marca famosa de identificar y distinguir productos o 
servicios, independientemente de la presencia o ausencia de riesgo de confusiôn, 
errer o engano. Lo que busca la teoria de la diluciôn es impedir que la marca ya no 
évoqué un origen ùnico, la pérdida graduai del poder distintivo la suffira una marca 
sea notofia o no, aunque lo lôgico es que la protecciôn se otorgue de forma
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O de un aprovechamiento indebido del prestigio de la marca o de su 
titular. Los derechos conferidos al titular de una marca no son absolutos, 
se encuentran limitados, por ejemplo, cuando se faculta a un tercero a 
usar su nombre o direcciôn, aunque ellos sean idénticos o similares a 
marcas registradas, claro esta, siempre y cuando dicho uso se enmarque 
dentro de las reglas de la buena fe y no origine confusion acerca del 
origen empresarial del producto o servicio de que se trate, uso de la 
marca ajena que también se permite en los casos en que sean usadas 
como indicaciones o informaciones sobre la disponibilidad, utilizaciôn, 
aplicaciôn o compatibilidad de sus producto o servicios, como por 
ejemplo, con relaciôn a piezas de recambio o accesorios (art. 12 del 
Protocolo). El Protocolo régula expresamente la figura del agotamiento 
del derecho de distribuciôn, en su art. 13, de acuerdo con el cual el 
registro de una marca no podrâ impedir la libre circulaciôn de los 
productos contrasenados con la misma marcados, introducidos 
legitimamente en el comercio por el titular o con la autorizaciôn del 
mismo, disposiciôn esta bastante amplia, por lo que no parece que esté 
limitada a operar ùnicamente en el territorio de la regiôn MERCOSUR, 
sino mas bien todo lo contrario^ es decir, podria decirse que admite el 
agotamiento intemacional^^^.
Destacan ademâs, los arts. 15 y 16 del Protocolo, el primero relativo 
a la cancelaciôn del registro por falta de uso de la marca, réserva a los 
Estados parte la posibilidad de acoger o no la caducidad de la marca por 
falta de uso, ahora bien, en el evento en el que el Estado parte que prevé 
en su derecho intemo la obligaciôn de uso de la marca, deberâ concéder 
un periodo de gracia (para evitar la cancelaciôn) de no uso de la marca 
durante los cinco ahos precedentes a la fecha a en que se inicie la acciôn 
de cancelaciôn, plazo este superior al minimo establecido en el ADPIC. 
Al tiempo, respecto al uso resalta, que el mismo puede acreditarse con el
excepcional, este es, cuando la marca sea notoria. Vid. G. Martinez Medrano y G. 
Soucasse, op. cit., pp. 125 y ss.
La opciôn por el agotamiento regional o intemacional tiene importantes 
implicaciones de politica comercial, dado que la limitaciôn territorial del alcance de 
esta figura résulta déterminante para que los titulares de derechos de propiedad 
industrial de paises diferentes, puedan prohibir o no las importaciones paralelas. P. 
A. de Miguel Asensio, “Bienes inmateriales y Derecho de la competencia”, Derecho 
de los negocios internacionales, Madrid, 2007, p. 118.
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USO que se haga de la marca en cualquiera de los paises del 
MERCOSUR, lo que también contempla el segundo de dichos articulos. 
Por lo demâs, la clasificaciôn de los productos y los servicios (art. 18 del 
Protocolo) compromete a los Miembros del MERCOSUR, a que 
adopten las medidas nacionales pertinentes para acoger la clasificaciôn 
del Nomenclâtor Intemacional, establecida por el Acuerdo de Niza de 
1957, asi como sus revisiones y actualizaciones vigentes.
B) Disenos industriales
Los bienes inmateriales provenientes de la creatividad humana, 
tradicionalmente se ubican en los derechos de autor o en las patentes, 
dependiendo de la naturaleza^^ ,^ del objeto perseguido, del 
cumplimiento de determinados requisites establecidos en el 
correspondiente régimen juridico que les es aplicable, los que estan 
perfectamente diferenciados por la respectiva normativa que los régulé 
en cada territorio. De la combinaciôn de algunos elementos tanto de los 
derechos de autor, como de las patentes, se perfilan otros derechos como 
los que se reconocen sobre los modelos de utilidad, y los que interesan 
en esta sede, éstos son, los disenos industriales, los que presentan en 
consecuencia una naturaleza compleja. La armonizaciôn intemacional 
en este âmbito es escasa, sin embargo, ha sido en cierta forma rescatado 
por el ADPIC, al contemplarlo expresamente en su articulado, los que 
denomina “dibujos y modelos industriales”, aunque haya preferido no 
exigir a sus Miembros la forma o grado de protecciôn que deberian 
otorgarle a dicha figura.
Con propôsito armonizador, el 10 de diciembre de 1998, en Rio de 
Janeiro se firmô el “Protocolo de Armonizaciôn de Normas en Materia 
de Disenos Industriales” MERCOSUR/CMC/DEC n° 16/98. A través de
La doctrina discrepa respecto a la naturaleza juridica de todas las 
modalidades protegidas por la propiedad intelectual. Sin embargo, generalmente 
coincide en englobarlas en una misma categoria, entendiendo que en esencia son 
manifestaciones diferenciadas de de un tipo de derecho ùnico y por tanto, han de ser 
catalogadas y conceptuadas en una misma categoria conceptual, en tal sentido, ni 
siquiera séria una excepcion los derechos sobre signos distintivos. H. Baylos 
Corroza, op. cit., p. 388.
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este Protocolo se pretende el establecimiento de reglas y principios que 
sirvan para orientar la acciôn administrativa, legislativa y judicial de sus 
Miembros, en el reconocimiento y aplicaciôn de los derechos de 
propiedad intelectual en esta materia, los cuales deben ser acordes con la 
normativa intemacional, especialmente con el CUP (Acta de Estocolmo 
1967) y el ADPIC, cuyas normas y principios se obligan a respectar 
(mas bien reafirman las obligaciones que ya han asumido). Asimismo, 
se expresa en este Protocolo que sus normas no afectarân las 
obligaciones de los Miembros del MERCOSUR résultante de dichos 
instrumentos intemacionales. Como normalmente se introduce en la 
regulaciôn intemacional en el âmbito de la propiedad intelectual, el 
principio de no discriminaciôn también estâ présente en este Protocolo, 
en su vertiente de trato nacional, art. 3, segùn el cual “cada Estado Parte 
concederâ a los nacionales de los demâs Estados partes un trato no 
menos favorable que el que concede a sus propios nacionales en cuanto 
a la protecciôn y ejercicio de los derechos de propiedad intelectual en 
materia de disenos industriales”. En el Protocolo se establecen minimos 
de protecciôn que deberân garantizar los paises del MERCOSUR, los 
que estân facultados en tal sentido, y como expresamente lo contempla 
en el Protocolo, para concéder una protecciôn mayor, la que en todo 
caso debe ser compatible con las normas y principios del CUP, ADPIC 
y obviamente del propio Protocolo.
En el art. 5 del Protocolo en comento se establece que se protegen 
mediante esta modalidad industrial, las creaciones originales 
consistentes en una forma plâstica o destinada a dar una apariencia 
especial^^  ^ a un producto industrial que le confîriere carâcter 
omamental. Se pretende protéger de este modo a la apariencia que se de 
al producto, lo que ffecuentemente repercute en el éxito en su 
comercializaciôn, lo que a su vez résulta en una ventaja competitiva de
Es problemâtico cuando el diseno es la apariencia funcional de un producto 
o, a la vez, la apariencia omamental y funcional, en el que ya no se estâ entonces, 
ante creaciones puramente estéticas, sino ante formas funcionales. De donde résulta 
que debe determinarse si dicha creaciôn de forma ha de protegerse como diseno, o 
por el contrario, como modelo de utilidad. J. M. Otero Lastres, “Lindes entre marcas 
y disenos”, XXI Jornadas de estudio sobre propiedad industrial e intelectual, AIPPI 
Gmpo Espaôol, n° 38, febrero de 2006, p. 128.
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la que su creador o empresa que lo ha desarrollado quiere obviamente 
benefîciarse en exclusiva^^ .^ Como ocurre con los demâs derechos 
industriales, el Protocolo en cuestiôn concibe al diseno industrial^ 
como un bien inmaterial que se distingue de los objetos en los que se 
materializa. La protecciôn del diseno industrial se condiciona a que sea 
susceptible de fabricaciôn en serie, lo que advierte la existencia de un 
lado, de una obra originaria (primera plasmaciôn de la creaciôn de forma 
en un objeto material) y de otro, sucesivas copias que se reproducen a 
partir de la misma (concepto-tipo), aunque mâs bien se ha entendido que 
el requisite de tipo de fabricaciôn se refiere es al producto sobre el que 
se aplica el diseno y no al diseno en si.
Una de las notas caracteristicas del diseno industrial que recoge el 
Protocolo en la citada definiciôn, es la originalidad, que alude mâs bien 
a la originalidad subjetiva (resultado de la creaciôn de un autor), sin 
embargo se decanta por el criterio de originalidad objetiva (art. 8), al 
que entiende como requisito para su protecciôn, que implica que el 
diseno se diferencie de forma significativa de otros disenos conocidos, 
lo que tiene équivalente en la expresiôn “carâcter singular” que se ha 
plasmado también como exigencia en el Derecho comunitario europeo 
(Directiva 98/71/CE). Particularizando la creaciôn original, para que sea 
considerada como diseno industrial, de acuerdo con el Protocolo, debe 
consistir en una forma plâstica o destinada a dar una apariencia especial 
a un producto industrial, creaciôn que bien puede ser tridimensional o
Valga recordar que en el âmbito comunitario europeo, se armoniza la 
protecciôn material de esta figura la que opta por nombrar como dibujos y modelos, 
a través de la Directiva 98/71/CE del Parlamento y del Consejo sobre la protecciôn 
juridica de los dibujos y modelos. Esta normativa los define como la apariencia de la 
totalidad o de una parte de un producto, que se derive de las caracteristicas, en 
particular, de las lineas, contomos, colores, forma, textura y/o materiales del 
producto en si y/o de su omamentaciôn, y cuya protecciôn supedita a exigencias 
como el dibujo o modelo sea nuevo y posea carâcter singular. Entomo comunitario 
europeo en el que ademâs de la armonizaciôn propuesta, se confiere protecciôn a los 
dibujos y modelos comunitarios (Reglamento (CE) n° 2245/2002 de la Comisiôn), 
estén registrados o no en la OAMI, pero que en caso de estarlo, confieren a su titular 
no sôlo una mayor protecciôn en cuanto al termino de duraciôn, sino un derecho 
exclusivo que le otorga gran seguridad ante una eventual inffacciôn.
Vid. con carâcter general G, Martinez Medrano y G. Soucasse, op. cit., pp. 
134 y ss.
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bidimensional^^^. Al tiempo, el diseno industrial debe consistir en una 
mejora de tipo estético, conferir por tanto al producto carâcter 
omamental, estando excluidas en consecuencia las mejoras funcionales, 
caracteristicas estas propias de otro derecho industrial, cual es el modelo 
de utilidad en el que a contrario sensu de los disehos industriales, la 
forma del producto si produce una ventaja técnica. Adicionalmente, la 
apariencia especial y el carâcter omamental como lo recoge el Protocolo 
deben ser susceptibles de aplicarse sobre un producto destinado a ser 
fabricado y reproducido industrialmente. En cuanto a la originalidad, 
indicar que la misma también se trata en el Protocolo (art. 8), como un 
requisito de protecciôn, que se détermina mediante criterios que se 
asemejan al requisito de novedad utilizado en el âmbito de las patentes. 
Sin embargo, la novedad en este caso no es considerada como un 
requisito de registrabilidad del diseno industrial, sino mâs bien, en esta 
sede se utiliza es para determinar la existencia del requisito de 
originalidad establecido en el Protocolo. Destacar en este punto que 
destmye la originalidad la explotaciôn pùblica del diseno o el hecho de 
haber sido accesible al pùblico en cualquier pais antes de la fecha de 
solicitud o prioridad (novedad mundial), al igual que los que se 
encuentren solicitados en la correspondiente ofîcina de registro de 
disenos del pais donde se requiere la protecciôn, aunque no se haya 
hecho pùblico. Ahora bien, en caso de que se haya divulgado el diseho 
industrial que pretende ser protegido, se establece en el Protocolo un 
periodo de gracia de 6 meses (anteriores a la fecha de presentaciôn o 
prioridad), siempre que tal divulgaciôn provenga de un acto realizado 
por el autor o su causahabiente o de un acto desleal de un tercero, una
La apariencia de la totalidad o de parte de un producto, bidimensional o 
tridimensional, puede ser protegida de manera simultanea como diseno industrial y 
como marca, si es conceptualmente un diseno y una marca, cumplimenta los 
requisites de protecciôn de cada una de dichas modalidades y no esta incursa en 
ninguna de las causales de denegaciôn del diseno, ni en las prohibiciones de registro 
de una marca. El hecho de que una forma reùna los requisites del diseno industrial 
no conlleva necesariamente a que posea el requisito de la capacidad distintiva de la 
marca, por el contrario, una forma puede ser inscrita como marca tridimensional por 
poseer capacidad distintiva y no ser, en cambio, registrable como diseno por carecer 
de los requisites esenciales para su protecciôn. J. M. Otero Lastres, “Lindes entre 
marcas y disenos”..., op. cit., p. 146.
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publicaciôn efectuada errônea o indebidamente por la correspondiente 
Oficina Estatal de la Propiedad Industrial. En lo que atane al requisito de 
aplicaciôn industrial, este implica que la forma inmaterial pueda ser 
plasmada en un objeto que sirva de tipo para su fabricaciôn industrial.
De otro lado, el Protocolo (art. 9) establece que no podrân registrarse 
los disenos determinados esencialmente por consideraciones técnicas o 
funcionales, los que importen realizaciones de carâcter puramente 
artistico o que no sirvan de tipo para su fabricaciôn industrial y los que 
atenten contra la moral o las buenas costumbres. Por su parte, el art. 6 
del Protocolo deja abierta la posibilidad de que el diseno industrial 
pueda protegerse a su vez mediante otros regimenes de propiedad 
intelectual, entre las que ffecuentemente estâ el derecho de autor^^ ,^ 
siempre que se cumple con los requisitos para cada una de las 
modalidades para las que se pretende la correspondiente protecciôn^en 
el respective pais del MERCOSUR en el esta se sol ici ta^En lo que
El verdadero fundamento de la organizaciôn de este sistema de protecciôn 
acumulada, estâ en la clara conciencia de no ser posible aplicar ningùn criterio 
seguro para seleccionar, ni discriminar grupos de modelos sôlo tutelados por la 
propiedad industrial.
La acumulaciôn de protecciôn implica que el titular de una creaciôn puede 
invocar para el conjimto de su obra, simultâneamente las normas de al menos dos 
sectores del ordenamiento juridico, o, a su elecciôn, de uno sôlo de éstos. Los rasgos 
del concepto de acumulaciôn son: i) que idénticos elementos de una misma creaciôn 
considerados como conjunto inseparable, sean protegidos por varias leyes, en 
consecuencia, cuando en una misma creaciôn ciertos elementos se protegen por los 
derechos de autor y otros por la propiedad industrial, la protecciôn no es cumulativa, 
sino concurrente, ii) que la creaciôn pueda benefîciarse al mismo tiempo de la 
protecciôn de dos leyes. J. M. Otero Lastres, El modelo industrial, Madrid, 1977, pp. 
110 y ss.
En el âmbito comunitario europeo la Directiva 98/71/CE contempla 
expresamente la relaciôn de los dibujos y modelos con otras formas de protecciôn, 
en su art. 16 segùn el cual “lo dispuesto en la présente Directiva se entenderâ sin 
peijuicio de cualesquiera disposiciones del Derecho comunitario o del Derecho del 
Estado miembro de que se trate relativas a derechos sobre dibujos y modelos no 
registrados, marcas u otros signos distintivos, patentes y modelos de utilidad, 
caractères tipogrâficos, responsabilidad civil o competencia desleal”. 
Particularmente se refiere a la relaciôn del dibujo y modelo industrial con los 
derechos de autor, reconociendo la protecciôn acumulativa de estas modalidades, 
estableciendo en su art. 17 que “Los dibujos y modelos protegidos por un derecho 
sobre un dibujo o modelo registrado en un Estado miembro o respecto al mismo de 
conformidad con lo previsto en la présente Directiva, podrân acogerse asimismo a la
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toca al derecho a obtener protecciôn de un diseno industrial, el Protocolo 
entiende que corresponde al autor, lo que debe concluirse de acuerdo 
con lo que establezca al respecto las normas que fueran aplicables en los 
Estados parte, sobre titularidad y transmisiôn, pudiendo ser titulares del 
derecho en cuestiôn tanto personas naturales, como juridicas, sean 
nacionales o extranjeras. La protecciôn registral otorga al titular del 
diseno industrial el derecho de exclusiôn, por el que puede impedir que 
terceros, sin su consentimiento, fabriquen, vendan o importen articulos 
que ostenten o incorporen un diseno que sea una copia, o 
fundamentalmente una copia^^  ^del diseno protegido, cuando esos actos 
se realicen con fines comerciales, tal y como lo consagra el art. 11 del 
Protocolo que reproduce en este caso el art. 26 del ADPIC. lus 
prohibendi del titular del diseno industrial que no alcanza (art. 12 del 
Protocolo), a los actos realizados: en el âmbito privado y con fines no 
comerciales, siempre que no peijudiquen significativamente el interés 
econômico del titular; o con fines exclusivamente de experimentaciôn, 
ensenanza o investigaciôn. El art. 13 del Protocolo viene igualmente a 
restringir los derechos de quien es titular de un diseno industrial, al 
contemplar la figura del agotamiento en los siguientes términos: “la 
protecciôn de un Diseho Industrial en uno de los Estados Parte no podrâ 
impedir la libre circulaciôn de los articulos que ostenten o incorporen el 
mismo disefio despues que hayan sido introducidos legitimamente en el 
comercio de cualquiera de los Estados Partes del MERCOSUR, por el
... protecciôn conferida por las normas sobre derechos de autor de dicho Estado a partir 
de la fecha en que el dibujo o modelo hubiere sido creado o fijado sobre cualquier 
soporte. Cada Estado miembro determinarâ el alcance y las condiciones en que se 
concederâ dicha protecciôn, incluido el grado de originalidad exigido”.
La expresiôn “fundamentalmente una copia” amplia el âmbito de protecciôn 
del diseno industrial en relaciôn con el que se concede en materia de derechos de 
autor. A contrario sensu de lo que ocurre en el derecho de autor (se protege contra la 
copia o plagio) en el caso de los disefios industriales basta la similitud objetiva para 
determinar la existencia de una inffacciôn, pues se impide la coexistencia de dos 
disenos que no difîeran en forma significativa, aùn cuando el autor del segundo 
desconociera (previo a su creaeiôn) la existeneia del primero. G. Martinez Medrano 
y G. Soucasse, op. cit., p. 145.
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titular o con su consentimiento”, por lo que en estas latitudes, al igual 
que en la region se ha optado por el agotamiento regional.
Por lo demâs, el Protocolo establece estândares relativos a la 
vigencia, plazo del registro y renovaciôn (art. 14), causales de extinciôn 
del registro (art. 16), nulidad del registro (art. 17), reivindicaciôn del 
derecho (art. 18), clasificaciôn de los disefios industriales (art. 20) 
estando obligados sus Estados parte a utilizar la Clasificaciôn 
Intemacional de Locamo, por lo menos a titulo suplementario a sus 
propias clasificaciones nacionales, en todas las solicitudes de disefios 
industriales depositadas en las correspondientes oficinas nacionales 
compétentes, a partir de enero de 1999.
C) Otras modalidades industriales
El art. 19 del Protocolo de Armonizaciôn de Normas y de 
Procedimiento sobre Propiedad Intelectual, establece la obligaciôn para 
sus Estados parte, de protéger reciprocamente sus indicaciones de 
procedencia y sus denominaciones de origen. Se observa que el 
MERCOSUR prefiriô referirse a las indicaciones de procedencia y las 
denominaciones de origen, en vez de utilizar la expresiôn “indicaciones 
geogrâficas”, la que si recogiô uno de sus Estados parte, Brasil, en su 
Ley de Propiedad Industrial n® 9279/96, de 14 de Mayo de 1996, en la 
que no obstante, materialmente se contemplan las definiciones del 
Protocolo MERCOSUR (aptdo. 2 y 3 de su art. 19) relativas a las 
indicaciones de procedencia y las DO, estas ultimas a su vez definidas 
de conformidad con el art. 6 del Arreglo de L i s b o a ^ La protecciôn de
En la Directiva 98/71/CE se régula expresamente la figura del agotamiento 
regional en el art. 16: “Los derechos conferidos por un derecho sobre un dibujo o 
modelo tras su inscripciôn en el registro no se extenderân a los actos relativos a los 
productos a los que se haya incorporado o aplicado un dibujo o modelo incluido en 
el âmbito de protecciôn del derecho sobre el dibujo o modelo cuando dichos 
productos hayan sido comercializados en la Comunidad por el titular del derecho 
sobre un dibujo o modelo, o por un tercero con su consentimiento”. El que también 
se contempla en iguales términos en el art. 21 del Reglamento (CE) n° 2245/2002 de 
la Comisiôn.
En el âmbito del Derecho convencional se adoptan diversas modalidades de 
protecciôn de las DO, siendo la excepciôn la necesidad de constituciôn, como tal, de 
la DO. El texto en el que mâs claramente se recoge este requisito de reconocimiento
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estas modalidades industriales, se refleja en el compromiso que asumen 
sus Estados parte de prohibir el registro como marca de denominaciones 
que correspondan a las mismas, como se desprende del art. 9 aptdo. 
primero, el que es similar a lo establecido en el art. 22.3 del ADPIC. A 
pesar de esta semejanza, las disposiciones del Protocolo MERCOSUR 
materialmente relativas a las Indicaciones geogrâficas, por lo general, 
son diferentes a las establecidas a este respecto en el ADPIC^^ ,^ lo que 
no significa per se, que el primero se haya apartado del segundo, ya que 
de acuerdo con la normativa del Protocolo MERCOSUR (art. 2.2) sus 
Miembros otorgan, en el caso de contradicciôn entre ambos 
instrumentos, carâcter prevalente al ADPIC^^ .^ Las disposiciones finales 
del Protocolo, aluden a otras modalidades de protecciôn industrial, 
ademâs de las citadas, como por ejemplo, en su art. 21, al indicar que 
sus Miembros deberân otorgarân protecciôn a las variedades de plantas 
y de otras obtenciones vegetales mediante patentes, o un sistema sui 
generis, o cualquier otro sistema que résultante de la combinaciôn de 
ambos, igualmente, el art. 24 hace referenda a las patentes de invenciôn, 
modelos de utilidad, disenos industriales, en el sentido de comprometer 
a sus Estados parte a realizar esfuerzos que lleven a la conclusiôn, a la 
mayor brevedad, de acuerdos adicionales sobre dichos derechos.
por parte del Estado de origen es el Arreglo de Lisboa, cuyo art. 1.2 expresamente 
prevé la protecciôn, en los Estados parte, de las DO reconocidas y protegidas con 
ese titulo en el Estado de origen. El sistema que se ha empleado para la protecciôn 
de las DO en los Convenios bilatérales no parte del requisito sine que non de 
reconocimiento “tal cual” de las mismas en el Estado de origen, pero si supedita su 
protecciôn a la verifîcaciôn de las condiciones establecidas por ese Derecho. La 
protecciôn como DO légitima la intervenciôn de las autoridades estatales en la 
configuraciôn del derecho para su promociôn . a nivel intemacional. El ùnico 
mecanismo de superaciôn de ese âmbito estatal de reconocimiento y de protecciôn 
del derecho vienen dado por el sistema comunitario que, posibilita la concesiôn y 
registro de una DO con un marco de protecciôn extensible a todo el territorio de la 
CE. P. Jiménez Blanco, Las denominaciones de origen..., op. cit., p. 48.
El ADPIC es comprensivo de cualquier tipo de indicaciôn de procedencia 
geogrâfica que acredite la conexiôn de las caracteristicas de un producto con su 
origen geogrâfico. A. Casado Cerviho, “La protecciôn de las indicaciones 
geogrâficas después del Acuerdo sobre los ADPIC”, IDEI, 1.1, 1997, p. 192.
H. Rangel Ortiz, “Las indicaciones geogrâficas en ADPIC, NAFTA y otros 
instrumentos intemacionales de reciente adopciôn en las Americas”, ADI, t. XVIII, 
1997, pp. 95-97.
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En cuanto a las patentes, a pesar de la importancia que ha revestido 
la regulaciôn de las mismas en el otro extremo del continente americano, 
e incluso en la CAN, el MERCOSUR realmente no cuenta con una 
armonizaciôn que procéda del mismo relativa a dicha modalidad 
industrial, a no ser, la escasa referencia que hace el citado Protocolo de 
Armonizaciôn a la que ya se ha hecho menciôn. En el MERCOSUR, la 
normativa nacional de los paises que lo integran, debe respetar, al 
menos, los minimos establecidos en el CUP y en el ADPIC, por ejemplo 
con la ratificaciôn de este ultimo Acuerdo, en paises de la zona como 
Argentina, se introdujeron importantes cambios en su ordenamiento 
juridico en el âmbito de las patentes, en las materias protegidas mediante 
esta modalidad industrial, por producto y procedimiento, en el trâmite 
de concesiôn de las mismas y los términos de su vigencia; el periodo de 
1995-2000 registrô un crecimiento sostenido en la presentaciôn de 
patentes en Argentina, que se encuentra relacionado con su adhesiôn a 
tratados intemacionales como el ADPIC, siendo mayor la proporciôn de 
solicitudes de no residentes^^\ Por lo demâs, a pesar del aumento de 
protecciôn que en términos generates se registra en los paises del 
MERCOSUR en cuanto a los derechos de propiedad industrial (aunque 
respecto a acoger el ADPIC Brasil^^  ^ ha sido bastante reticente), sigue
OMPI, MPI e INDAUTOR, “Situaciôn actual de la propiedad industrial en 
Argentina”, Reunion regional de directores de propiedad industrial y  de oficinas de 
derecho de autor de América Latina, Guadalajara, marzo de 2004.
Mencionar un asunto debatido en el seno de la CMC, en el cual se discutiô la 
Ley de Propiedad Industrial de Brasil de 1996 y otras medidas conexas, que 
establecen un requisito de “explotaciôn local” para el disfrute de derechos 
exclusivos de patentes que sôlo puede cumplirse mediante la producciôn nacional, y 
no la importaciôn, de la materia patentada. Especificamente se trata del art. 68 de la 
citada Ley, cuya interpretaciôn podria conducir al otorgamiento de una licencia 
obligatoria si el producto patentado no tiene una explotaciôn local. De acuerdo con 
EE UU tal normativa es incompatible con los arts. 27 y 28 del ADPIC y 
especialmente con el principio de trato nacional. En tal sentido este ultimo Miembro, 
especificô que la normativa brasilena establecla una discriminaciôn contra los 
titulares estadounidenses de patentes brasilenas cuyos productos son importados, 
pero no producidos en el Brasil y también menoscababa los derechos exclusivos 
conferidos a esos titulares por sus patentes. Es claro el interés de EE UUU, en la 
medida en que los productos patentados por sus empresas en Brasil son en su 
mayoria importados. Este asunto tue resuelto mediante la aceptaciôn de una 
propuesta formulada por Brasil, en la que ésta ultima, cuando considéré necesario
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siendo aconsejable la armonizaciôn en el mismo, de temas como los 
criterios para determinar la patentabilidad, el agotamiento de los 
derechos, licencias obligatorias, duraciôn de la protecciôn.
4. Derechos de autor y  derechos conexos
A) Panorama subregional
Particularmente en el MERCOSUR, hay quienes defienden la 
desprotecciôn de las obras tuteladas por el derecho de autor y las 
prestaciones protegidas por los derechos conexos, aduciéndose por 
ejemplo que: (i) la ausencia de tutela o una protecciôn débil ahorra 
divisas, porque el precio de los “productos” o “servicios” donde se 
incorporan obras del ingenio tuteladas por taies derechos es inferior; (ii) 
estimula la creatividad nacional, porque la protecciôn del derecho de 
autor del que son titulares empresas extranjeras, bloquea el progreso de 
las empresas locales, las cuales deberian tener la libertad de “piratear”; 
(iii) ayuda a adquirir tecnologia, porque la protecciôn a las empresas 
forâneas constituye una barrera para su adquisiciôn, de manera que si se 
abandona dicha tutela legal se puede obtener toda la tecnologia deseada, 
sin costo; (iv) disminuye la dependencia, pues ésta es peijudicial para el 
desarrollo econômico. Argumentos con los que se quiere desconocer 
que la protecciôn insuficiente desincentiva la creatividad local y la 
competencia desaparece, generando tanto una mayor dependencia de 
bienes extranjeros, como una reducciôn de obras y producciones 
nacionales, recuérdese que los precios de los productos y servicios 
“piratas” siguen de cerca, en muchos casos, los precios del “original”, 
sin que el infractor desarrolle ninguna actividad productiva.
aplicar el art. 68 precitado para concéder una patente obligatoria con respecto a las 
patentes de las empresas de los EE UU, se compromete a celebrar conversaciones 
previas con el mismo. Podria pensarse que lo que subyace en la prâctica es un 
permiso concedido por el propio Gobiemo de Brasil para controlar la aplicaciôn de 
su normativa en esta materia, con lo que es tanto como hipotecar parte de su 
soberania. Asimismo, esta soluciôn a la diferencia planteada, evidencia que la 
pretensiôn de EE UU, no es la prevalecia de los principios de la OMC, sino la 
consecuciôn y garantia de sus intereses particulares.
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La utilizaciôn no autorizada de las obras extranjeras y la tutela 
exclusiva para las nacionales, hace que el valor agregado intemo 
desaparezca con las reproducciones y otras utilizaciones ilicitas, ademâs, 
es mâs barato explotar el producto extranjero desprotegido, que el 
nacional protegido, de manera que se impide el desarrollo de las 
industrias culturales nacionales (ante la competencia desleal^^  ^ del 
producto extranjero desprotegido) y, como consecuencia, se 
desincentiva la creatividad local. En un proceso de globalizaciôn de la 
economia y ffente a las distorsiones en el comercio que créa la 
comercializaciôn de productos o servicios ilegitimos, las empresas 
proveedoras de tecnologia extranjera evitan su transferencia a aquellos 
paises donde no existe una protecciôn efectiva de los derechos 
intelectuales, paises que terminan accediendo a tecnologias menos 
competitivas. En este sentido, cuando no existen las condiciones 
adecuadas para una protecciôn efectiva del derecho de autor y derechos 
conexos, se retarda el desarrollo de las industrias de bienes culturales, 
pues es tanto como desanimar a los titulares de derechos sobre obras 
extranjeras a autorizar su reproducciôn y difusiôn en territorios que no 
offecen garantias juridicas. Una adecuada protecciôn al derecho de autor 
y los derechos conexos promueve la competencia mediante una mayor 
generaciôn de obras, interpretaciones, producciones y emisiones que se 
ponen a disposiciôn del pùblico y el desarrollo de las industrias 
culturales y del entretenimiento, estimula la creatividad humana y hace 
avanzar la economia^ "^^ .
Es ciertamente difïcil recopilar informaciôn consolidada, cuando 
menos consistente, sobre la situaciôn de los derechos de autor y
Valga recordar en este punto que el âmbito de la competencia desleal, a mâs 
del de los derechos intelectuales, ha sido objeto de un significative esfuerzo 
armonizador en la UE, dado que pueden presentarse obstâculos en el mercado 
interior ante la disparidad de legislaciones nacionales sobre el particular. A este 
respecto la jurisprudencia del TJCE ha sido déterminante, por ejemplo, en ella se 
adopta un criterio segùn el cual el consumidor a tener en cuenta para valorar la 
publicidad engaôosa dirigida al pùblico en general, es el de un consumidor medio, 
normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, el que contrastaba con 
el imperante en Alemania, que tomaba como referencia al consumidor irreflexivo y 
fâcilmente susceptible de engano. P. A. de Miguel Asensio, “Bienes inmateriales y 
Derecho de la competencia”..., op. cit., pp. 153-154
R. Antequera Parilli, “Laprotecciôn de los derechos de autor...” op. cit.
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derechos conexos en los paises del MERCOSUR. Actualmente, la 
tendencia del MERCOSUR es la flexibilizacion de los derechos de autor 
de los bienes culturales y el conocimiento para que la poblacion pueda 
tener amplio y libre acceso a los mismos. Es asi como los gobiemos de 
la zona han pretendido mas recientemente, una actualizacion de las leyes 
en materia intelectual en los paises que la conforman y la adopciôn de 
una mentalidad de mas equilibrio entre los derechos de remuneraciôn de 
los autores y los derechos del publico a acceso de los bienes culturales. 
A su vez, la Comisiôn de Propiedad Intelectual del MERCOSUR, esta 
explorando posibilidades de cooperaciôn en materia de derecho de autor 
en las areas de observancia y medidas en ffontera.
El mercado del MERCOSUR es bastante grande y atractivo para la 
introducciôn de mercancias falsificadas^^ ,^ tales como fonogramas, 
videos, programas de ordenador, ubicandose el nucleo central de esta 
actividad en Paraguay, dada su ubicaciôn estratégica, sobretodo para 
suplir el mercado brasileno. Los esfuerzos para combatir el comercio 
informai de productos protegidos por los derechos en comento, 
particularmente como consecuencia de presiones ajenas a la subregiôn, 
no han modificado de forma relevante los niveles de pirateria. Combatir 
la producciôn y el comercio ilegal de bienes y servicios intelectuales no 
es sôlo un problema de las grandes potencias, las actividades 
econômicas relacionadas con los derechos de autor y derechos conexos, 
deberian obtener la importancia que merecen en el desarrollo econômico 
de la zona^^ ,^ estableciéndose un vinculo efectivo entre la cultura y los
Los intégrantes del MERCOSUR, como Miembros del ADPIC estân 
obligados a seguir los lineamientos que el mismo impone. En este subyace la idea de 
que el método idôneo para combatir la falsificacipn y la pirateria consiste en impedir 
la actividad infractora en origen, en sede de producciôn, dado que évita el riesgo de 
discriminaciôn injustifîcada de mercancias importadas, propio de los procedimientos 
en frontera. Al tiempo el ADPIC reconoce la necesidad de que las medidas en 
frontera, actùen como salvaguarda cuando estas no se hayan impuesto en origen. 
Idéntico Acuerdo exige ademâs que sus Miembros, prevean mecanismos para que 
los titulares de los derechos intelectuales puedan obtener la cooperaciôn de las 
autoridades aduaneras para suspender el despacho a libre circulaciôn de las 
mercancias inffactoras. L. Femândez de la Gândara, “Los procesos de integraciôn 
econômica..., op. cit., p. 99.
Por ejemplo, las industrias protegidas por derechos de autor y derechos 
conexos en Argentina, tienen una importante presencia en su economia, bâsicamente
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beneficios que se pueden obtener en ella como un elemento de 
desarrollo.
B) Armonizaciôn indirecta y déficiente
La armonizaciôn de la normativa en los temas de derecho de autor y 
derechos conexos, de los paises Miembros del MERCOSUR se ha 
propiciado desde instrumentos intemacionales que no han sido ffuto de 
la regiôn, en la medida en que los paises del Mercado del Sur son parte, 
como es el caso del ADPIC. En términos generates, en la década de los 
no venta los paises parte introdujeron legislaciôn en esta temâtica, 
buscando conformidad con el ADPIC^^ .^ La legislaciôn adoptada, sin 
embargo, es déficiente, mâs aùn cuando en ella se percibe un déficit 
entre la normativa y los mecanismos de aplicaciôn de la misma, lo que 
puede favorecer el aumento del fenômeno de la pirateria en el cono sur. 
Dentro de los referidos instrumentos intemacionales, suscritos por todos
en el marco de una inerte participaciôn de los servicios en la estructura productiva 
local. Dicho pais présenta ventajas comparativas en las industrias principales 
comprendidas dentro de las industrias protegidas por los derechos de autor y 
derechos conexos, la participaciôn de las mismas en la economia es significativa y 
se podria explotar en mayor medida el potencial creativo del que disponen estas 
industrias a nivel local. L. Abramovsky, D. Chudnovsky, y A. Lôpez, op. cit.
Con carâcter ilustrativo, citar algunas de las adiciones y modificaciones 
introducidas en la legislaciôn Uruguaya como consecuencia del ADPIC y que al 
tiempo estân en sintonia con la Convenciôn de Berna: a) La no protecciôn de las 
ideas, procedimientos, métodos de operaciôn o conceptos matemâticos en si (art. 9 
inc. 2 ADPIC); b) Prescripciones relacionadas con las medidas de ffontera (arts. 51 
y ss ADPIC); c) La expresa menciôn de los programas de ordenador y las 
compilaciones de datos que constituyen creaciones del intelecto en la lista que 
ejemplifica el objeto de lâ protecciôn del derecho de autor (art. 10 ADPIC); d) 
Presunciones de autoria (art. 15 de la Convenciôn de Berna); e) Derecho de 
arrendamiento (arts. 11 y 14 ADPIC), f) Reproducciôn, comunicaciôn al pùblico y 
distribuciôn en el âmbito digital en Internet (esta vez de acuerdo con los Tratados 
OMPI de 1996); g) Modifîcaciôn del plazo de protecciôn elevândolo a 50 ahos (art. 
7 del Convenio de Berna); h) Ajustes en la mecânica de aplicaciôn del droit de suite 
para las obras plâsticas o escultôricas (art. 14 ter de la Convenciôn de Berna); i) 
Eliminaciôn de la obligaciôn del registro de la obra (art. 5 inc. 2 de la Convenciôn 
de Berna). OMPI, IMPl e INDAUTOR, “Situaciôn actual de la propiedad intelectual 
en Uruguay”, Reunion regional de directores de propiedad industrial y  de oficinas 
de derecho de autor de América Latina, Guadalajara, marzo de 2004.
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los Miembros del MERCOSUR y administrados por la OMPI figuran: i) 
Convenciôn de Berna, en vigor en Argentina^^* desde 1997, en Brasil 
desde 1922, en Paraguay desde 1992 y en Uruguay desde 1967, ii) 
Convenio para la protecciôn de los productores de fonogramas contra la 
reproducciôn no autorizada de sus fonogramas, en vigor en Argentina 
desde 1973, en Brasil desde 1975, en Paraguay desde 1979 y en 
Uruguay desde 1983, iii) Convenciôn de Roma para la Protecciôn de los 
Artistas Interprètes o Ejecutantes, Productores de Fonogramas y 
Organismos de Radio Difusiôn, en vigor en Argentina desde 1992, en 
Brasil desde 1965, en Paraguay desde 1970 y en Uruguay desde 1977. 
Respecto al TDA o WCT y al TIEF o WPPT, comùnmente conocidos 
como tratados Internet, los mismos se encuentran en vigor en Argentina
Valga mencionar a titulo ilustrativo, que dentro de la profusa jurisprudencia 
sobre derecho de autor y derechos conexos dictada por los Tribunales argentinos 
entre 2004 y 2006, se ha estimado que los fallos mâs relevantes son los siguientes: i) 
Câmara Nacional Civil en pleno (15/9/2005). El Tribunal de Alzada, en pleno, 
resolviô que la comunicaciôn al pùblico de grabaciones fonogrâficas que difunde el 
hotelero dentro de las habitaciones del establecimiento, no se considéra comprendida 
en la excepciôn prevista en la normativa en la materia (art. 33 del Decreto Ley 
41233/34, domicilio exclusivamente familiar) a efectos de la exenciôn del pago de 
los aranceles a que se refîeren los Decretos 1670/74 y 1671/74 (retribuciôn a 
interprètes y productores fonogrâficos por la comunicaciôn pùblica de fonogramas). 
ii) Câmara Nacional de Apelaciones en lo Civil (febrero 2006). El Tribunal de 
Alzada confîrmô que un productor televisivo no plagiô la historia de la tira 
televisiva “Campeones” de un libro de autoria del actor donde narra sus experiencias 
personates ligadas al boxeo. Se decidiô que “no es el nùmero sino la calidad de las 
coincidencias la que ha de poner de relieve la existencia de plagio, y los peritos han 
determinado que dichas coincidencias recaen sobre circunstancias insustanciales o 
carentes de originalidad”. iii) Câmara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y 
Correccional, Sala V (11/6/2005). Se concluyô que correspondia decretar el 
sobreseimiento respecto de un productor televisivo al cual se le imputa la comisiôn 
del delito de inffacciôn a la ley de propiedad intelectual si los programas de 
televisiôn sujetos a comparaciôn poseen como objeto de trabajo archives televisivos 
ya que, no pudiendo existir originalidad respecto a un material de archive, no se 
advierte en el caso una lesiôn al bien juridico tutelado por la ley aplicada. A los 
efectos de la aplicaciôn del derecho de cota debe tenerse en cuenta, entre otros 
factores, el quantum de la utilizaciôn y de que manera esa utilizaciôn afecta la 
normal explotaciôn de la obra protegida. OMPI, INPI y Direcciôn Nacional de 
Derechos de Autor del Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos de Argentina, 
“Situaciôn actual de la propiedad intelectual en Argentina”, Reunion regional de 
directores de propiedad industrial y  de oficinas de derecho de autor de América 
Latina, Buenos Aires, mayo 2006.
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y Paraguay desde el ano 2002, han sido firmados por Uruguay, lo que no 
ha hecho hasta el momento Brasil.
En este escenario, siguiendo compromisos intemacionales, 
generalmente los Estados parte del MERCOSUR reconocen los 
derechos de autor y los derechos conexos, incluso se alude a ellos^^ ,^ en 
el art. 21 del Protocolo de Armonizaciôn de Normas y de Procedimiento 
sobre Propiedad Intelectual en el MERCOSUR, pero sôlo para 
comprometer a sus Estados parte a realizar esfuerzos que lleven a la 
conclusiôn, a la mayor brevedad, de acuerdos adicionales sobre dichos 
derechos. Existe en cada pais parte del MERCOSUR un cuerpo legal 
que vela por los derechos de autor y derechos conexos, paises en los que 
se protegen todas las categorias de obras, incluyendo los programas de 
ordenador^^ .^
En su dia, en 1997, en la reuniôn de expertos gubemamentales sobre 
derechos de autor y derechos conexos de los paises miembros del 
MERCOSUR, realizada en Buenos Aires del 18 a 20 de junio de 1997, 
bajo el auspicio de la OMPI, se identificaron como temas susceptibles 
de armonizaciôn, el plazo de duraciôn, formalidades, gestiôn colectiva, 
remuneraciôn por copia privada, reprografîa, transmisiôn por satélite o 
cable, agotamiento del derecho. Por ejemplo, el plazo de duraciôn de los 
derechos patrimoniales del autor sobre sus obras, si bien se contempla 
en todos los paises de la regiôn, en el sentido de que durarâ durante toda 
la vida del autor, sigue variando en cada uno de taies paises la extensiôn 
de taies derechos post mortem autoris; tal es el caso de Argentina en la 
que los derechos de los herederos y derechohabientes del autor tienen 
una duraciôn de 70 ahos contados a partir del primero de enero del aho 
siguiente al de la muerte del autor, en contraste, en Brasil es de 60 ahos. 
Piénsese que la expiraciôn del plazo de protecciôn en un territorio, 
mientras esta vigente en otro de la zona, puede obstruir la importaciôn
G. Vignoli, “El derecho de autor y los derechos conexos en el 
MERCOSUR”, 110 anos de protecciôn intemacional del derecho de autor Berna 
1886-Ginebra 1996: 111 Congreso Iberoamericano sobre derecho de autor y  
derechos conexos, 1997, pp. 597-606.
Por ejemplo en Uruguay en el ano 1989, por Decreto del Poder Ejecutivo 
154/989, se estableciô la forma en que debian registrarse los programas de 
ordenador, para el caso de que sus titulares asi lo dispusieran. Se reconocia por parte 
de la Administraciôn la calidad de obra de los programas de ordenador.
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paralela a partir del pais en donde los derechos hayan expirado. A este 
respecto puede aprovecharse la experiencia comunitaria europea, en 
donde se considéré que era mâs fâcil armonizar hacia el nivel mâs 
elevado de protecciôn, evitando de este modo reducir la protecciôn ya 
existente, ya que ello puede provocar conflictos, por ejemplo, de 
derechos adquiridos. De otro lado, mencionar que los derechos 
morales^^\ siguiendo lineamientos intemacionales, se consideran como 
imprescriptibles en todos los paises del MERCOSUR. En relaciôn con 
las formalidades, estas también se tratan de manera diferenciada en cada 
uno de los paises del MERCOSUR, en los que existe una variedad de 
formalidades constitutivas en cada una de sus legislaciones, al respecto, 
cuando menos debe observarse lo establecido en la Convenciôn de 
Bema. Por su parte, las sociedades de gestiôn colectiva^^  ^ de derechos 
de autor y de derechos conexos, en los paises de la subregiôn^^\ son
M. T. Sundara Rajan, op. cit., p. 33.
Las sociedades de gestion colectiva de derechos intelectuales surgen en la 
medida en que se fueron generando medios de difusiôn y transmisiôn que permiten 
la escisiôn entre el autor o interprète de la obra y la misma, taies como la fonografîa, 
la radioemisiôn y la cinematografîa. Se crean en parte, por la necesidad de reducir 
los costes de transacciôn involucrados en la regulaciôn y puesta en vigor de los 
derechos de autor, debido a la creciente dificultad que experimentan tanto los 
individuos como las empresas, para gestionar individualmente sus derechos. L. 
Abramovsky, D. Chudnovsky, y A. Lôpez, Las industrias protegidas por los 
derechos de autor y  derechos conexos en la Argentina, OMPI, DT 26/abril 2001.
Vg. En Uruguay existe una sola sociedad de autores, la Asociaciôn General 
de Autores del Uruguay (AGADU), que fue fundada en 1929. Se trata de una 
sociedad general, pues administra los derechos de ejecuciôn pùblica de obras 
musicales, los derechos fonomecânicos y los dramâticos generados por la 
representaciôn de obras teatrales. En cuanto al derecho de interprète, existe también 
una sola sociedad que agrupa a los intérpretes y ejecutantes, llamada Sociedad 
Uruguaya de Intérpretes (SUDEI), con mâs de 60 anos de actividad. Las empresas 
productoras de fonogramas también se han organizado y han constituido la Câmara 
Uruguaya del Disco, que entre otros cometidos, administra el Derecho del Productor 
de Fonogramas. El Uruguay ha incursionado en una experiencia bastante particular 
respecto de la gestiôn colectiva de estos derechos, ya que tanto intérpretes como 
productores de fonogramas, han confiado a la sociedad de autores la recaudaciôn de 
los derechos conexos. AGADU recauda los derechos conexos y luego entrega los 
montos résultantes a SUDEI y a CUD, las que realizan sus propias distribuciones. 
OMPI, IMPI e INDAUTOR, “Situaciôn actual de la propiedad intelectual en 
Uruguay”, op. cit., pp. 2 y ss. Vg. Paraguay cuenta con dos sociedades de gestiôn 
colectiva reconocidas por la Direcciôn Nacional del Derecho de Autor y Derechos
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organizaciones de carâcter privado, sin fines de lucre, con personalidad 
juridica y sometidas a un régimen de previa autorizaciôn e implicita o 
explicitamente a una fiscalizaciôn por parte del correspondiente Estado, 
sociedades estas que son miembros de la Confederaciôn Intemacional de 
Sociedades de Autores y Compositores (CISAC), por ejemplo, en 
Argentina las sociedades de gestiôn colectiva de los derechos de autor y 
derechos conexos, han sido normalizadas por decretos y leyes, en los 
que se les atribuye un monopolio legal de administraciôn de taies 
derechos que ostentan sobre sus obras, cada uno de sus Miembros, ahora 
bien, no existe en el MERCOSUR armonizaciôn respecto a la temâtica 
que involucra tal gestiôn. En relaciôn con la remuneraciôn por copia 
privada, que ha sido incorporada por los paises de la UE, no ha sido 
reconocida por todos los paises del MERCOSUR, los que no estân 
obligados a ello en virtud de Tratados como la Convenciôn de Bema o 
la Convenciôn de Roma, pues no la contemplan. Tal remuneraciôn 
consiste en un surplus, de naturaleza netamente remuneratoria y no 
tributaria, que se agrega al precio de venta de los equipos de grabaciôn 
de mùsica y a las cintas o casetes virgenes, el cual se distribuye entre 
autores, intérpretes y productores de fonogramas en la proporciôn que 
fija la ley o acuerdan las partes. Respecto a la reprografia, existe una 
tendencia en los paises de la zona, a considerar un canon compensatorio 
o remuneraciôn equitativa a cambio de la utilizaciôn de las obras, 
representaciones o ejecuciones, fonogramas y emisiones de 
radiodifusiôn, por ejemplo en Brasil, se ha creado la Asociaciôn 
Brasilena de Derechos Reprogrâficos (ABDR), la que se encarga de la 
recaudaciôn de este tipo de remuneraciôn, en beneficio de los titulares 
de los derechos de explotaciôn eventualmente lesionados por la 
fotocopia privada.
Conexos, de un lado, Autores Paraguayos Asociados (APA). Reconocida, y 
confirmada por Resoluciôn de la Direcciôn Nacional del Derecho de Autor, N® 1 de 
fecha 6 de octubre de 1999. De otro, Sociedad de Gestiôn de Productores 
Fonogrâficos (SGP). Reconocida por Resoluciôn de la Direcciôn Nacional del 
Derecho de Autor, N° 58, de fecha 20 de marzo de 2002. OMPI, IMPI e 
INDAUTOR, “Situaciôn actual de la propiedad intelectual en Argentina”, op. cit., 
pp. 3 y ss.
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Por lo demâs, en la normativa de cada Estado parte, en la que se 
enfatiza en la protecciôn de los derechos morales^ "^^ , rige el clâsico 
principio de territorialidad, derechos que a falta de una mayor 
armonizaciôn subregional, en cuestiones como por ejemplo la 
delimitaciôn del objeto de la protecciôn, determinaciôn de excepciones a 
los derechos exclusivos, importaciones paralelas, pueden convertirse, 
como ha ocurrido en otras latitudes, en un obstâculo para el libre 
comercio dentro intra-zona. En materia de derechos de autor y derechos 
conexos, es esencial contar con un nivel de protecciôn relativamente 
similar^^ ,^ mâs aùn en un proceso de integraciôn regional como el 
MERCOSUR, para evitar posibles distorsiones de mercado. Cuando la 
protecciôn es inferior en un pais, las fuerzas de mercado pueden 
ocasionar que la concentraciôn no deseada peijudique a los titulares de 
derechos intelectuales. Tal es el caso de establecer en unos Estados la 
figura de licencia no voluntaria para la radiodifusiôn o la grabaciôn, la 
que podria determinar a un organisme de radiodifusiôn, la elecciôn del 
establecimiento de su transmisor en un territorio, en vez de otro. Es 
conveniente entonces, en la subregiôn, asimilar los niveles de 
protecciôn, la que puede llevarse a efecto de manera progresiva, 
eliminando paulatinamente las diferencias existentes entre la normativa
Valga resaltar en este punto que las teorias sobre la naturaleza juridica de las 
creaciones intelectuales pueden clasificarse en doctrinas dualistas y monistas. Las 
dualistas diversifican el conjunto de facultades que corresponden al creador en dos 
tipos de derechos: uno de contenido moral y otro de carâcter patrimonial. Dentro de 
las teorias dualistas se distinguen a su vez dos posiciones, la configuraciôn del 
derecho como un senorio juridico sobre un bien exterior y la reducciôn de este 
derecho a una facultad de hacer, a la posibilidad de desarrollar en exclusiva una 
actividad determinada. Las monistas consideran artificiosa e insostenible esa 
separaciôn de dos elementos diferentes, en lo que constituye sôlo un conjunto 
armonioso de facultades de indole moral y econômica, que no pueden ser aisladas 
analiticamente. H. Baylos Corroza, op cit., p. 390.
La adaptaciôn de las legislaciones de los paises del MERCOSUR debe tener 
présente por ejemplo, los cambios tecnolôgicos que facilitan la explotaciôn de los 
bienes que incorporan derechos de autor y derechos conexos, mâs aùn, cuando 
generalmente las legislaciones en este âmbito inicialmente han sido concebidas para 
un entomo en el que las copias eran sôlo materiales, se transmitian en un soporte 
fisico y los actos de comunicaciôn se producian en un fâcilmente precisado. P. A. de 
Miguel Asensio, “Bienes inmateriales y Derecho de la competencia”..., op. cit., p. 
125.
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en la materia de los paises de la zona. Finalmente destacar, que el 
problema principal en cada uno de los paises de la subregiôn sigue 
siendo la implementaciôn de las normas intemacionales relativas a los 
derechos de autor y derechos conexos, mâs aùn cuando se evidencian 
grandes fallas en los procedimientos judiciales (extremadamente 
burocrâticos y no siempre resueltos por jueces con los conocimientos 
necesarios en la materia), ademâs, en lo relativo a las sanciones por 
inffacciôn, sobre la base del trato nacional pleno, debe garantizarse aùn 
mâs el acceso a tribunales, a ôrganos administratives y otras medidas 
similares, lo cual es aconsejable para impedir y combatir la pirateria, la 
que peijudica seriamente al comercio légitimé.
n. Tratado de Libre Comercio de América del Norte
L Derechos intelectuales como uno de sus grandes rubros
A) Previo
El TLCAN, mâs comùnmente conocido por sus siglas inglesas 
NAFTA^^ ,^ que entrô en vigor el 1 de enero de 1994, pero que fue 
concluido en diciembre de 1992, ha supuesto un cambio en los modelos 
de integraciôn tradicionales^^^, rompiendo con el paradigma de que sus 
Miembros deberian tener el mismo grado de desarrollo^^^. Sus 
signatarios, EE UU, Canadâ y Mexico, de acuerdo con el art. XXIV del 
GATT^^ ,^ conforman una zona de libre comercio, cimentada sobre los
L. Alcalde, “El TEC o NAFTA”, Politica exterior, vol. 8, 1994, pp. 21-41.
M. Hilf, “The EU, the WTO and the NAFTA. Towards a Common Law of 
International Trade”, Legal Issues o f Economic Integration, vol. 29, 2002, pp. 231- 
239.
A. Hidalgo Capitân, “El Area de Libre Comercio de las Americas y las 
relaciones de Estados Unidos con America Latina en la posguerra ffia”. Revista de 
Fomento Social, Cordoba, vol. 55, abril-junio 2000, p. 199.
En este art. XXIV del GATT se contempla que un acuerdo preferencial 
puede aceptarse en el marco del mismo, en la medida en que éliminé las barreras 
aplicables a la mayor parte del comercio intra-region, siempre que no aumente la 
protecciôn a los paises que le sean ajenos. El TLCAN es mâs conforme con el
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principios de trato nacional, NMF y transparencia, con objetivos como 
(art. 102 TLCAN): promover las condiciones para una competencia 
justa, incrementar las oportunidades de inversion, establecer 
procedimientos eficaces para la aplicaciôn del TLC y para la soluciôn de 
controversias^"^ ,^ eliminar barreras al comercio entre Canada, México y 
EE UU, estimulando el desarrollo econômico, otorgando a cada uno de 
ellos, igual acceso a sus respectivos mercados, asimismo, proporcionar 
la protecciôn adecuada a los derechos de propiedad intelectual. En este 
contexto si bien el territorio que lo conforma pretende mantenerse como 
una zona de libre comercio (no se considéra un medio para llegar a una 
uniôn aduanera o un mercado comun), va mas alia de las de su clase, 
pues a la circulaciôn de productos se suma el concepto de libre comercio 
de servicios y capital, aderezado con réglas para la protecciôn de 
inversiones y de los derechos de la propiedad intelectual. En el 
panorama institucional, el TLCAN cuenta en su haber con un 
Secretariado, integrado por una Secciôn canadiense, una mexicana y una 
estadounidense. Se trata de un organismo independiente responsable de 
la administraciôn imparcial de las disposiciones sobre soluciôn de 
controversias en la regiôn. El Secretariado debe rendir cuentas a la 
Comisiôn de Libre Comercio del TLCAN, éste ultimo compuesto por 
los Ministros de comercio exterior de los paises miembros. Mencionar a 
su vez, que en el TLCAN se prevé que a solicitud de parte interesada 
con derecho a la revisiôn judicial de una resoluciôn conforme al derecho 
del pais importador, éste o el pais exportador sustituirâ la revisiôn 
judicial por tribunales arbitrales binacionales. Cada tribunal arbitral se 
integrarâ por cinco miembros calificados, de los paises involucrados, 
seleccionados de una lista elaborada por los très paises del TLCAN. 
Cada pais seleccionarâ a dos arbitros, el quinto sera escogido por 
acuerdo de los arbitros seleccionados y, de no haber acuerdo, sera 
elegido al azar. En la revisiôn de la resoluciôn impugnada, el tribunal 
arbitral solamente aplicarâ el Derecho del pais importador. Los 
Miembros del TLCAN deben desarrollar reglas de procedimiento para
espiritu liberal del art. XXIV del GATT que con el régionalisme de primera 
generaciôn promovido por la ALALC. H. Guillén Romo, op. cit., p. 367.
Vid. J. L. Sequeiros, “La soluciôn de controversias en el marco del NAFTA”, 
BFD: Boletin de la Facultad de Derecho de la UNED, n° 4, 1993, pp. 261-292.
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los tribunales arbitrales. El tribunal arbitral podrâ confirmar la 
resoluciôn impugnada o reenviarla para que la autoridad administrativa 
adopte una medida que no sea incompatible con la resoluciôn del 
tribunal. El cumplimiento de las resoluciones emitidas por el tribunal 
arbitral es obligatorio.
El TLCAN ha pretendido liberalizar las relaciones econômicas entre 
sus intégrantes, para el efecto se vale, de reducciones mutuas y 
progresivas de barreras arancelarias y no arancelarias, vg. la eliminaciôn 
escalonada en, el tiempo, de los aranceles sobre los bienes que sean 
originarios de México, Canadâ y EE UU, para lo que se establecen 
detalladas, y a veces complicadas, reglas de origen '^^  ^ Los paises parte 
del Tratado en cuestiôn, al suscribir el mismo, corroboraron sus 
respectivos derechos y obligaciones derivados del GATT del que son 
Miembros, al igual que de otros instrumentos intemacionales, 
estableciendo, como régla general, mâs no absoluta, el carâcter 
prevalerte del TLCAN ffente a otros convenios intemacionales.
El TLCAN reforma y modemiza las reglas intra-regionales, en 
sectores como el automotor, textil y de la confecciôn, financiero, de 
telecomunicaciones y de trasporte terrestre. La estructura sustantiva de 
este Tratado comprende normas, taies como, las relativas al acceso a los 
mercados (vg. supresiôn de restricciones cuantitativas), a la apertura de 
la inversiôn extranjera (vg. generaliza el principio de trato nacional.
Las reglas de origen se deben cumplir para el buen ftmcionamiento de la 
zona de libre comercio, en el caso del TLCAN, sus Miembros se proponen la 
eliminaciôn de todas las tasas arancelarias sobre los bienes que sean originarios de 
México, Canadâ y EE UU, en el transcurso de un periodo de transiciôn. Las reglas 
de origen disponen que los bienes se consideraran originarios de la regiôn cuando se 
produzcan en su totalidad en los paises de América del Norte. Los bienes que 
contengan materiales que no provengan de la zona también se consideraran 
originarios, siempre y cuando los materiales ajenos a la regiôn sean transformados 
en cualquier pais socio del TLCAN. Dicha transformaciôn debe ser suficiente para 
modifîcar su clasificaciôn arancelaria conforme a las disposiciones del Tratado. En 
algunos casos, ademâs de satisfacer el requisito de clasificaciôn arancelaria, los 
bienes deberân incorporar un porcentaje especificô del contenido regional. Debe 
asegurarse que las ventajas del TLCAN se otorguen sôlo a bienes producidos en la 
regiôn de América del Norte y no a bienes que se elaboren total o en su mayor parte 
en otros paises. Deben establecerse reglas claras y obtener resultados prévisibles, asi 
como reducir los obstâculos administrativos para los exportadores, importadores y 
productores que realicen actividades comerciales en el marco del Tratado.
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establece el arbitxaje intemacional obligatorio), a la apertura de los 
servicios fmancieros, a las réglas de propiedad intelectual, a las comptas 
gubemamentales, a los mecanismos de solucion de controversias, este 
ultimo, que abarca los recursos antidumping, los derechos 
compensatorios, la revision de acciones judiciales locales, y como gran 
aportacion del TLCAN, el establecimiento de paneles binacionales^"^ .^ 
Concretamente, desde su preambulo déclara que las partes deben alentar 
la innovacion y la creatividad y fomentar el comercio de bienes y 
servicios que estén protegidos por derechos de propiedad intelectual; a 
su vez, su art. 102 dispone que sus Estados signatarios deben protéger y 
hacer valer, de manera adecuada y efectiva, los derechos de propiedad 
intelectual en el territorio de cada uno de ellos. Esta declaracion y 
objetivo del TLCAN, anticipan la presencia en el mismo de un capitulo 
particular y enteramente dedicado a la propiedad intelectual "^^ .^
Del balance general del TLCAN, por ejemplo para México^" ,^ 
resultan aspectos tales como: fuerte aumento intra-regional del comercio 
a partir de un tratamiento arancelario preferencial, un crecimiento de las 
inversiones extranjeras, destacando las de EE UU, crecimiento de las 
exportaciones manufactureras, profundizacion del grado de apertura 
general de la economia, a lo que se suma un entomo juridico estable, en 
el que ha aumentado la previsibilidad (seguridad juridica) en cuanto a 
las disputas comerciales se refiere^ "^ .^
En el TLCAN el informe del panel arbitral no tiene caracter vinculante. El 
empleo del método arbitral, no contribuye a asegurar en la zona, la uniformidad en 
la interpretacion y aplicacion de su normativa. A su vez, el caracter ad hoc de los 
Tribunales arbitrales, asi como la naturaleza inter partes de sus pronunciamientos, 
dificulta la conformacion de jurisprudencia propia emanada de los laudos arbitrales. 
C. M. Diaz Barrado, op. cit., p. 62.
G. B. Dinwoodie, W. O. Hennessey y S. Perlmutter, International 
Intellectual Property Law and Policy, San Francisco, 2001, p. 561.
R. del Arce, “Efectos del TLCAN: Estados Unidos, motor de la economia 
mexicana”, Nueva revista de poUtica, cultura y  arte, n° 81, 2002, pp. 77-81.
S. Martinez y A. Alvarez, “Significados del Tratado de Libre Comercio de 
America del Norte para México”, ICE, n° 795, 2001, p. 55.
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B) Problemâtica intelectual en el TLC
En las relaciones comerciales entre México y EE UU la problemâtica 
intelectual ha sido especialmente conflictiva, como precedente figura el 
Acuerdo Marco Bilateral sobre Comercio e Inversion (1987), que abre 
un proceso de consultas, en los que ya se menciona como agenda de 
acciôn inmediata, materias como la transferencia de tecnologia y la 
protecciôn de la propiedad intelectual. Por su parte, en las negociaciones 
del TLC inicialmente suscrito entre Canada y EE UU tambièn fueron 
foco de discusiôn los derechos intelectuales, los que, a pesar de haber 
sido contemplados como un capitulo en proyectos de este Tratado, 
finalmente fueron excluidos de su texto final. Ya en las negociaciones 
de lo que hoy es el TLCAN, el tema de la propiedad intelectual, se 
planted como uno de los principales temas de transacciôn, como 
tambièn ocurria en ese entonces en el foro multilateral que originara la 
OMC. Particularmente los derechos de propiedad y la libre circulaciôn 
de mercancias, que se concreta en el art. 1701.1 del TLCAN, fueron 
fhito de la ronda de negociaciones de febrero de 1992 (Dalas), en la que 
se opto por un texto redactado en términos bastante generates y amplios, 
sustentado en el principio de trato nacional, con el que se buscaba 
equilibrar los intereses de los Estados signatarios y los intereses 
privados^ "^ .^
De otro lado, en las negociaciones de los paises de America del 
Norte, destacd lo relativo a las industrias culturales, cuya discusiôn se 
vio favorecida por los avances que posibilitan las nuevas tecnologias y 
la ventaja comparativa que représenta para los paises que la producen, 
en este caso, principalmente para EE UU. En relaciôn con el libre 
comercio, el debate sobre la industria cultural, estuvo présenté desde el 
TLC (1988) suscrito entre EE UU y Canada, este ultimo logrô excluir 
dichas industrias de tal Tratado, para lo que concede a su socio 
comercial, la posibilidad de tomar medidas de represalia de igual efecto 
comercial (“excepciôn cultural”), exclusion, que Canada bused 
mantener cuando se les unia Mexico, con el que finalmente se compléta
J. J. Cristiani, op. cit., p. 109 y ss.
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el TLCAN, nuevo Miembro para el que no era especialmente conflictiva 
la referida industria. Teniendo presente la divergencia de intereses 
economicos, culturales y de identidad social, en el Tratado en cuestion, 
de un lado, se mantiene la exclusion de la industria cultural para Canada, 
y de otro, la misma se incluye para Mexico, aunque con una serie de 
condicionantes^"^ .^
Ahora bien, la inclusion de un capitulo especialmente dedicado a la 
protecciôn de la propiedad intelectual en el texto del TLCAN, la que 
entiende en términos bastante amplios y de este modo comprehensiva de 
una variada gama de derechos de esta indole, parece estar especialmente 
dirigida a uno de los intégrantes de este proceso regional, que no es otro 
que México, quien contaba con unos niveles de protecciôn ciertamente 
inferiores a los requeridos por sus socios comerciales^"^ ,^ y dentro de 
ellos, por EE UU. Asi, México se ha visto prâcticamente obligada a 
asumir, para obtener como contrapartida los benefîcios que espera con el 
Tratado del que es parte, el gravamen que supone para un pais 
importador de tecnologia y de bienes intelectuales^"^ ,^ para su sistema
H. Galperin, “Las industrial culturales en los acuerdos de integraciôn 
regional: el Ocaso del TLCAN, la UE y el MERCOSUR”, Comunicaciôn y  
sociedad, Guadalajara, n° 31, septiembre-diciembre 1997, pp. 16-19.
Lo indicado a pesar de que México era parte de los siguientes tratados en 
materia de propiedad industrial administrados por la OMPI: CUP (Parte del Acta de 
Estocolmo 1967 desde el 26 de Julio de 1976); Arreglo de Lisboa y su reglamento 
relativo a la protecciôn de las denominaciones de origen y su registre intemacional 
de 1958 (Acta de Lisboa de 1958 desde el 25 de septiembre de 1966; Acta de 
Estocolmo desde el 26 de enero de 2001 ); Tratado de Nairobi sobre la protecciôn 
del simbolo olimpico de 1981 (desde el 16 de mayo de 1985). Mas recientemente 
México se ha incorporado al: PCT y su Reglamento (desde el 1 de enero de 1995); 
Arreglo de Estrasburgo relativo a la clasificaciôn intemacional de patentes de 1971 
(desde el 26 de octubre de 2001); Arreglo de Locamo que establece una 
clasificaciôn intemacional para los dibujos y modelos industriales de 1968 (desde el 
26 de enero del 2001); Acuerdo de Viena por el que se establece una clasificaciôn 
intemacional de los elementos fîgurativos de las marcas (desde el 26 de enero del 
2001); Arreglo de Niza relativo a la clasificaciôn intemacional de productos y 
servicios para el registre de las marcas (desde el 21 de marzo del 2001); Tratado de 
Budapest sobre el reconocimiento intemacional del depôsito de microorganismos a 
los fines del procedimiento en materia de patentes de 1977 (desde 21 de marzo del 
2001); UPOV, Acta de 1978 (desde el 9 de agosto de 1997). www.wipo.int.
La concreciôn del TLCAN se enffentô a una fuerte oposiciôn de los 
productores mexicanos, los que se veian incapaces de resistir la competencia de sus
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normativo, para su poblaciôn, su economia^^ ,^ el aumento generalizado 
de los estandares de protecciôn de la propiedad intelectual, ademâs, no 
es difïcil percibir que aunque el Tratado al que se hace referenda esta 
articulado de manera multilateral, las obligaciones que sus Estados parte 
deben cumplimentar para armonizar su regulaciôn interna en el âmbito 
intelectual, tienen como destinatario real, en la mayoria de los casos, a 
México, ahora bien, EE UU y Canada, aunque sea en proporciôn mucho 
menor al primero, tambièn se han visto obligadas como consecuencia 
del TLCAN a realizar algunas modificaciones en sus sistemas de 
protecciôn intelectual. De todas formas, y como era de esperar, el 
TLCAN ha sido decisivo en la protecciôn de la propiedad intelectual en 
el territorio mexicano^^\ lo que bénéficia, no sôlo a sus creadores, 
inventores y diversos titulares de derechos de esta indole, sino y lo que
futuros socios comerciales, mas aùn cuando veian difïcil modemizar sus sistemas 
productives por el coste que tendrian que pagar por las nuevas tecnologias. Sin 
embargo, aunque la apertura comercial de México ha implicado costes de ajuste 
considerables, varies estudios indican que dichos costes se han visto superados por 
los bénéficiés obtenidos por su participaciôn en el TLCAN. J. E. Espinosa, “El Area 
de Libre Comercio de las Américas desde la perspectiva del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte”, Contribuciones, n° 4, 2001, p. 52.
M. Schiff y J, Wang, “Nafta, Technology Diffusion and Productivity in 
México”, Latin American Journal of Economies, n° 121, 2003, pp. 469 y ss.
En la actualidad México es uno de los paises con mayor numéro de tratados 
comerciales suscritos en el mundo, los cuales, contienen referencias o capitulos 
especificos relacionados con la propiedad intelectual, entre ellos, ademâs del 
TLCAN, mencionar (junto con su correspondiente fecha de suscripciôn), al: TLC 
G3 (con Colombia y Venezuela; Capitulo XVIII, 13 de junio de 1994); TLC 
México-Costa Rica (Capitulo XIV, 5 de abril de 1994); TLC México-Bolivia 
(Capitulo XVI, 10 de septiembre de 1994); TLC México-Nicaragua (Capitulo XVII, 
18 de diciembre de 1997); TLC México-Chile (Capitulo XV, 17 de abril de 1998); 
TLCUEM (con la UE, Titulo V, 23 y 24 de febrero del 2000); TLC México-Israel 
(10 de abril del 2000); TLC México-TN (El Salvador, Guatemala, Honduras; 
Capitulo XVI, 29 de junio de 2000); TLC México-AELC (Islandia, Noruega, 
Liechtenstein y Suiza; Capitulo VI, 27 de noviembre del 2000); Acuerdo entre 
México y la UE concemiente al reconocimiento mutuo y protecciôn de las 
denominaciones en el sector de las bebidas espirituosas (27 de mayo de 1997); TLC 
México-Uruguay (15 de noviembre de 2003) y AAE México-Japôn (17 de 
septiembre de 2004). OMPI, INPI y Direcciôn Nacional de Derechos de Autor del 
Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos de Argentina, “Situaciôn actual de la 
propiedad industrial en México”, Reunion regional de directores de propiedad 
industrial y  de oficinas de derecho de autor de América Latina, Buenos Aires, mayo 
2006. (Documento preparado por el IMPI).
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es mas importante para sus socios comerciales, a los intereses de sus 
empresas exportadoras de bienes tecnolôgicos.
2. La exigencia intelectual: el Capitulo XVII del TLCAN
A) Derechos intelectuales y libre circulaciôn de Mercancias
El capitulo XVll del TLCAN, comienza por indicar la naturaleza y 
âmbito de las obligaciones contraidas en esta materia, estableciendo (art. 
1701.1), que “cada una de las Partes otorgarâ en su territorio, a los 
nacionales de otra Parte, protecciôn y defensa adecuada y efîcaz para los 
derechos de propiedad intelectual, asegurândose a la vez que las 
medidas destinadas a defender esos derechos no se conviertan en 
obstâculos al comercio legitimo”. Como se observa, se trata de una 
disposiciôn bastante amplia, cuya redacciôn sugiere el intento de 
conciliar intereses no siempre contrapuestos, los derechos intelectuales 
con las necesidades de la libre circulaciôn de mercancias, El carâcter 
amplio con el que se ha redactado la régla general en la relaciôn difïcil 
que suponen los principios de libre competencia^^^ y las restricciones 
propias de los derechos de propiedad intelectual, deja espacio para la 
interpretaciôn y concreciôn que cada una de los Estados va otorgândole 
a través de su legislaciôn y jurisprudencia, en lo que influye no sôlo los 
intereses que para cada uno sean mâs loables, sino las diferencias 
juridicas de sus sistemas intemos, piénsese que mientras en EE UU y 
Canadâ el Derecho consuetudinario es el protagonista, en México lo 
tiene el Derecho codificado. En este orden de ideas, en el TLCAN, la 
libre circulaciôn de mercancias en relaciôn con los derechos de 
propiedad intelectual, se aborda de manera general y amplia, 
limitândose a mencionar los principios de libre comercio, remitiendo tal 
materia a la regulaciôn nacional. De otro lado, guarda concordancia con
En el TLCAN se crean unas condiciones bâsicas para el desarrollo de la libre 
competencia en el territorio que comprende. No se implanta una instituciôn unica de 
control, pero si se busca una coordinaciôn de las politicas realizadas por los ôrganos 
encargados de evitar las prâcticas anticompetitivas que existan en sus Estados parte. 
J. C. Femândez Rozas, “Los modelos de integraciôn en América Latina y el Caribe y 
el Derecho intemacional privado”..., op. cit., p. 180.
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la citada norma, el art. 1714 de idéntico Tratado, el que es un reflejo del 
art. 41 del ADPIC, procurando ambos, en el terreno de los 
procedimientos que involucren derechos intelectuales, que se évité la 
creaciôn de barreras al comercio legitimo^^ .^
B) Principio de trato nacional
El capitulo XVII TLCAN acoge como principio el trato nacional^ "^^  
(art. 1703 TLCAN), en términos similares a los tratados tradicionales en 
materia intelectual^^  ^ (verdaderos precursores de su introducciôn en este 
âmbito), y a su vez a los del ADPIC, acogiéndolo, en este caso en 
relaciôn con los très paises parte del TLCAN, indicando para el efecto, 
en su art, 1721, que se entiende por nacionales de las otras partes de este 
TLC, respecte del derecho de propiedad intelectual pertinente, a las 
personas que cumplirian con los criterios de elegibilidad para la 
protecciôn previstos por el CUP (1967), la Convenciôn de Berna (1971), 
el Convenio de Ginebra (1971), la Convenciôn de Roma sobre la 
Protecciôn de los Artistas intérpretes o Ejecutantes, Productores de 
Fonogramas y Organismes de Radiodifusiôn (1961), el Convenio 
Internacional para la Protecciôn de las Obtenciones Vegetales 
(Convenio UPOV, 1978), el Convenio UPOV (1991) o el Tratado de 
Propiedad Intelectual respecte de Circuitos Integrados, como si cada una 
de las Partes fuera parte de estes convenios; y con respecte a los 
derechos de propiedad intelectual no regulados en estas Convenciones, 
“nacionales de otra Parte” serian al menos los individuos que sean 
ciudadanos o residentes permanentes de esa Parte.
Al tiempo, el TLCAN establece una régla especial en materia de 
trato nacional en el caso. de los fonogramas, al indicar que “cada una de
J. J. Cristiani, op. cit., p. 111.
Principio que tambièn se recoge de forma general en el TLCAN (capitulo III) 
en lo que se refiere a acceso a mercados. Asi, establece que los paises deberan 
otorgar un trato no discriminatorio entre los productos importados y los productos 
nacionales, con algunas excepciones. Fundamentalmente se trata de la incorporaciôn 
del art. III GATT, que pretende que una vez que el producto importado se debe tratar 
de igual manera que los productos nacionales. El trato nacional tambièn se extiende 
a los servicios, a las inversiones.
S. Stewart, op. cit., pp. 39,41.
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las Partes podra limitar los derechos de los artistas intérpretes o 
ejecutantes de otra Parte respecto a los usos secundarios de sus 
fonogramas, a los derechos que sus nacionales reciban en el territorio de 
esa otra Parte”. Tambièn contempla otra excepcion al citado principio, 
en lo que a procedimientos administrativos y judiciales para la 
protecciôn o defensa de los derechos de propiedad intelectual se refiere, 
siempre y cuando se cumplan determinadas exigencias, como la 
necesidad de las medidas adoptadas y siempre que se aplique en forma 
tal que no constituya una restricciôn encubierta al comercio.
C) Particularidades
En el art. 1701 del TLC A, resalta la obligaciôn que contempla de 
que sus Estados signatarios accedan y hagan cumplir las disposiciones 
sustantivas de varias convenciones intemacionales, taies como: (i) el 
Convenio de Ginebra para la Protecciôn de los Productores de 
Fonogramas Contra la Reproducciôn no Autorizada de sus Fonogramas, 
1971 (Convenio de Ginebra); (ii) la Convenciôn de Berna para la 
Protecciôn de Obras Literarias y Artisticas, 1971; (iii) el CUP, 1967; y 
(iv) el Convenio UPOV, o la Convenciôn Intemacional para la 
Protecciôn de Nuevas Variedades de Plantas, 1991. Por su parte, el art. 
1702 del TLCAN al estipular que cada uno de sus Estados parte podrâ 
otorgar en su legislaciôn interna protecciôn a los derechos de propiedad 
intelectual mâs amplia que la requerida en su articulado, lo que 
condiciona a que tal protecciôn sea compatible con este Tratado, permite 
afirmar que sigue la estmctura tradicional de otros tratados en materia 
intelectual, en los que se establecen estândares minimos de protecciôn, 
hacia la armonizaciôn, que en el Tratado en cuestiôn son estândares de 
protecciôn bastante elevados.
El art. 1704 contempla lo relativo al control de prâcticas o 
condiciones abusivas o contrarias a la competencia, legitimândose a los 
Estados signatarios del TLCAN para adoptar o mantener en sus 
ordenamientos juridicos intemos, medidas adecuadas para impedir o 
controlar licencias abusivas de los derechos de propiedad intelectual. 
Como régla general, para garantizar la defensa de los derechos de 
propiedad intelectual (art. 1714) cada pais parte del TLCAN debe
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contemplar en su sistema juridico intemo^^ ,^ los procedimientos de 
defensa de los derechos de propiedad intelectual, que permitan la 
adopciôn de medidas efîcaces contra cualquier acto que inffinja los 
derechos de propiedad intelectual que dicho Tratado abarca, los que al 
igual que lo contempla el ADPIC, deberan aplicar, no sôlo evitando la 
creaciôn de barreras al comercio legitimo, sino proporcionando 
salvaguardas contra el abuso de taies procedimientos, los que a su vez, 
deberan ser justos y equitativos, no podrân ser innecesariamente 
complicados o costosos y no podrân implicar plazos irrazonables o 
demoras injustificadas. En relaciôn con los aspectos procesales 
especificos y a los diversos recursos, se dispone en los arts. 1715a 1718 
del TLCAN, una serie de reglas especiales y detalladas, con la finalidad 
de que se ponga al alcance de los titulares de derechos intelectuales^^^ 
procedimientos judiciales con los que se materialice en la prâctica la 
protecciôn de los derechos de tal indole, entre los que figuran los 
procedimientos civiles y adrninistrativos, para lo que el Tratado 
especifica aspectos procesales como los probatorios, como los 
relacionados con las notificaciones, entre otros. Este instrumento 
intemacional, que no sôlo concibe las sanciones a las inffacciones de 
derechos como castigo, sino como medio disuasorio, lo que los paises 
signatarios deben reflejar en taies procedimientos, otorga especial 
importancia, como lo hace el ADPIC, a las medidas precautorias, las
Cabe aludir al marco institucional del sistema de propiedad industrial en 
México, el que esta integrado por varias entidades del sector publico centralizado y 
descentralizado, siendo la principal el Institute Mexicano de la Propiedad Industrial 
(IMPI). El IMPI es un organisme descentralizado, con personalidad juridica y 
patrimonio propio, creado en 1993 para administrar el sistema de propiedad 
industrial en México y es una de las autoridades administrativas encargadas de 
vigilar la observancia de Ids derechos de propiedad industrial junte con la Fiscalia 
Especializada en Derechos de Propiedad Intelectual de la Procuraduria General de la 
Repùblica (PGR); y la Secretaria de Agricultura, Ganaderia, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentes; la Secretaria de Hacienda y Crédite Publico. En materia Civil y Penal 
las autoridades compétentes son los Juzgados de Distrito y los Tribunales 
Colegiados de Circuito. OMPI, INPI y Direcciôn Nacional de Derechos de Autor del 
Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos de Argentina, “Situaciôn actual de la 
propiedad industrial en México”, op. cit., pp. 8 y ss.
De acuerdo con el art. 1714 aptdo. 6 del TLCAN, a efectos de lo previsto en 
los arts. 1715 a 1718, el término “titular del derecho” induira a las federaciones y 
asociaciones que estén facultadas legalmente para ejercer taies derechos.
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que deben ser igualmente râpidas y efîcaces. El TLCAN se detiene 
asimismo, en los procedimientos y sanciones pénales, las que como 
minimo sus Estados signatarios deben aplicar en los casos de 
falsifîcaciôn dolosa de marcas o de pirateria de derechos de autor a 
escala comercial. Compléta la protecciôn de los derechos intelectuales 
con una disposiciôn relativa a su defensa en frontera, en la que entre 
otros aspectos, para lo que se indica que la autoridad aduanera 
correspondiente esta facultada, previô el cumplimiento de determinados 
presupuestos, para suspender el despacho a libre circulaciôn de la 
mercancia implicada, procedimientos en frontera, de los que se excluyen 
las mercancias en transite.
Entre otros aspectos, el TLCAN impone la cooperaciôn y asistencia 
técnica entre sus Estados parte, o al menos asi se recoge en su art. 1719, 
cooperaciôn que se establece con la intenciôn de eliminar el comercio de 
productos que infrinjan los derechos de propiedad intelectual, lo que 
debe regirse por el principio de transparencia; a su vez, este Tratado, en 
su art. 1720, establece las reglas para la protecciôn de la materia 
existente, con especialidades como las relativas a las obras 
preexistentes, cuya protecciôn, como régla general, se determinarâ 
ünicamente con arreglo al art. 18 de la Convenciôn de Berna. Por lo 
demâs, resalta de este art. 1720 del TLCAN, por la importancia 
econômica que revisten las patentes para las empresas estadounidenses, 
por lo conflictivo de los intereses en juego para dichas empresas, lo que 
se evidencia, por ejemplo, al establecerse un apartado del mismo que 
dispone que “No se exigirâ a ninguna Parte aplicar el articule 1709(10), 
ni el requisite establecido en el articule 1709(7), en el sentido de que no 
habrâ discriminaciôn en el goce de los derechos de patente en cuanto al 
campe de la tecnologia, al use sin autorizaciôn del titular del derecho, 
cuando la autorizaciôn de tal use haya sido concedida por el gobiemo 
antes de que se diera a conocer el texto del proyecto del Acta final que 
incorpora los resultados de la Ronda Uruguay de Negociaciones 
Comerciales Multilatérales”.
310
D) Propiedad intelectual entendida en sentido amplio
El TLCAN agmpa en el capitulo al que se viene haciendo referenda, 
modalidades intelectuales de muy variada estirpe, por lo que entiende 
dicha expresion en un sentido bastante amplio, que evidencia el marcado 
interés protector de toda aquella materia que permita directa o 
indirectamente entenderse incluida o asociada al concepto de propiedad 
intelectual, el que en tal sentido identifica y hace comprehensive, como 
concreta en su art. 1721, con los derechos de autor y derechos conexos, 
derechos de marcas, derechos de patente, derechos de esquemas de 
trazado de circuitos integrados, derechos de secretes industriales o de 
négociés, derechos de los obtentores de vegetales, derechos de las 
indicaciones geograficas y derechos de disenos industriales. Incluye asi, 
modalidades tradicionales como el derecho de autor (art. 1705), 
fonogramas (art. 1706), las marcas (art. 1708), y las patentes (art. 1709), 
a los, las indicaciones geograficas (art. 1712), a los disenos industriales 
(art. 1713), pero tambièn alude a las senales de satélite cifradas y 
portadoras de programas (art. 1707), los disenos de circuitos integrados 
de semiconductoras (art. 1710), los secretos industriales y de negocios 
(art. 1711). En el art. 1721, como es costumbre en Tratados (y en su 
caso contratos) con infiuencia anglosajona define el concepto de 
informacion confidencial, en el que incluye los secretos industriales o de 
negocios^^ ,^ informacion privilegiada y otros materiales que no puedan 
revelarse de conformidad con la legislaciôn interna del Pais parte de que 
se trate; la frase “de manera contraria a las prâcticas leales del 
comercio”, para el que significa, al menos, las prâcticas taies como el 
incumplimiento de contratos, el abuso de confianza, la instigaciôn a la
El Know-how, que en sentido estricto sôlo cubre conocimientos que revisten 
carâcter secreto, es bâsico en el proceso de invocaciôn y de transferencia de 
tecnologia (especialmente bajo contratos de licencia) entre empresas de diversos 
paises. Su defensa, a sensu contrario de lo que acontece con otras modalidades 
industriales, no se lleva a efecto a través del otorgamiento por el poder publico de un 
derecho de exclusiva, sino que su defensa se concreta mediante normas de 
competencia desleal, asi como de disposiciones que sancionan la revelaciôn de 
secretos en el âmbito penal, laboral y de sociedades. P. A. de Miguel Asensio, 
“Bienes inmateriales y Derecho de la competencia”..., op. cit., pp. 90-91.
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infracciôn, e incluye la adquisiciôn de informacion no divulgada por 
otras personas que supieran, o que hubieran sido sumamente négligentes 
al no llegar a saber que la adquisiciôn implicaba taies prâcticas; las 
indicaciôn geogrâfica, las que concibe como cualquier indicaciôn que 
identifica un producto como originario de territorio de una de las Partes 
0 de una regiôn o localidad de ese territorio, en casos en que 
determinada calidad, reputaciôn u otra caracteristica del producto se 
atribuya esencialmente a su origen geogrâfico.
3. Especificidades de algunas modalidades intelectuales
A) Derechos de autor y fonogramas
En términos générales, las disposiciones del TLCAN relativas a los 
derechos de autor se erigen sobre demandas de EE a sus socios
comerciales, México^^  ^ y Canadâ, para que éstos brinden al primero 
estândares de protecciôn con los que ya cuenta y que en tal sentido son 
acordes con los intereses del mismo. Aunque el TLCAN no tuvo éxito
Destaca que Canada y México, respectivamente el 10 de abril de 1928 y e l l l  
de junio de 1967, sean parte de la Convenciôn de Berna, mucho antes que lo fuera 
EE UU quien sôlo se adhiere al mismo en 1989.
Valga poner de manifiesto que dentro de los instrumentos juridicos 
sustantivos en materia de derecho de autor y derechos conexos suscritos por México 
se encuentran vigentes: Convenciôn de Berna; Convenciôn de Roma sobre la 
Protecciôn de los Artistas Intérpretes o Ejecutantes, los Productores de Fonogramas 
y los Organismos de Radiodifusiôn; Convenio sobre la Distribuciôn de Senales 
Portadoras de Programas transmitidas por Satélites; Tratado de la OMPI sobre 
Derecho de Autor (WCT); Tratado de la OMPI sobre Interpretaciôn o Ejecuciôn y 
Fonogramas (WPPT); ADPIC. Por su parte, los instrumentos juridicos relacionados 
con dicha materia, de reciente adopciôn o en proceso de negociaciôn, citar: 
Convenciôn para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial (UNESCO), 
vigente a partir del 20 de abril de 2006; Convenciôn para la Protecciôn de la 
Diversidad de los contenidos Culturales y las Expresiones Artisticas (UNESCO); 
Tratado de la OMPI sobre la Protecciôn de los Organismos de Radiodifusiôn. OMPI, 
INPI y Direcciôn Nacional de Derechos de Autor del Ministerio de Justicia y de 
Derechos Humanos de Argentina, “Situaciôn actual del derecho de autor en 
México”, Reuniôn regional de directores de propiedad industrial y de oficinas de 
derecho de autor de América Latina, Buenos Aires, mayo 2006. (Documento 
preparado por el Instituto Nacional del Derecho de Autor, Secretaria de Educaciôn 
Pùblica, México, D.F.).
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en plasmar un consenso en relaciôn con los derechos morales, los 
derechos conexos y en materia de formalidades, ello es prévisible dada 
la presencia en este Tratado de la influencia mayoritaria^^' del sistema 
anglosajôn del Copyright^^^. Para el caso de los derechos de autor, el 
TLCAN incluye no sôlo las obras comprendidas en el art. 2 de la 
Convenciôn de Berna, sino ademâs, y aunque no estén contempladas en 
dicha Convenciôn, aquellas que en el sentido del mismo, incorporen una 
expresiôn “original”, dentro de las que este Tratado regional entiende 
como taies, a los programas de ordenador, que asimila a obras literarias 
en el sentido del referido Convenio tradicional, a determinadas bases de 
datos, lo que tambièn ha recogido el ADPIC. El TLCAN reconoce a los 
titulares de esta modalidad intelectual, los derechos consagrados en la 
Convenciôn de Berna, particularizândose en el TLCAN, una lista de 
facultades que sus titulares pueden autorizar o prohibir a terceros, dentro 
de las que figuran: la importaciôn a territorio de la parte de copias de la 
obra hechas sin autorizaciôn del titular del derecho; la primera 
distribuciôn pùblica del original y de cada copia de la obra mediante 
venta, renta u otra manera; la comunicaciôn de la obra al pùblico; el 
alquiler comercial del original o de una copia de un programa de 
ordenador, éste ultimo, que se excluye cumdo la copia del mismo no sea 
el objeto esencial del alquiler y derecho de alquiler para el que 
obviamente no opera el agotamiento del derecho^^ .^ En cuanto a las 
limitaciones o excepciones a los derechos de autor, las Partes del
G. B. Dinwoodie, W. O. Hennessey y S. Perlmutter, op. cit., p. 562.
Las diferencias que tradicionalmente se atribman al Copyright anglosajôn y a 
los derechos de autor de corte europeo. Para la protecciôn del primero se exigen 
ciertas formalidades, se requiere la fîjaciôn, la titularidad recae sobre el creador 
individual (persona natural), personas juridicas, productores, existe libertad de 
transmisiôn contractual, el nivel de originalidad exigido es bajo, ho reconoce 
derechos morales; por el contrario, la protecciôn de los segundos se cimienta en el 
derecho natural, no se exigen formalidades, se confieren por el sôlo hecho de su 
creaciôn, no se exige su fîjaciôn, la titularidad recae sobre el autor individual 
(persona natural), el productor tiene sus propios derechos (derechos conexos), 
libertad de transmisiôn pero bajo determinados limites, precisan un nivel de 
originalidad mâs elevado, se reconocen derechos morales y patrimoniales, asi como 
el derecho de remuneraciôn.
Vid. C. Del Rio, “Agotamiento del derecho de marcas en Iberoamérica”, IV 
Seminario de Propiedad Industrial e Intelectual en Iberoamérica: Como protéger 
sus derechos de propiedad industrial e intelectual, Madrid, 2003, pp. 49-80.
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TLCAN pueden establecerlas siempre y cuando cumplan con très 
exigencias, como es costumbre en los convenios intelectuales, cuales 
son, que se estipulen para casos especiales determinados, que no 
impidan la explotaciôn normal de la obra, ni ocasionen peijuicio 
injustificadamente a los legitimos intereses del titular del derecho. En 
relaciôn con los fonogramas, las Partes del TLCAN^ "^^ , deben otorgar al 
productor de los mismos, el derecho de autorizar o prohibir, la 
reproducciôn directa o indirecta del fonograma; la importaciôn a 
territorio de la Parte de copias del fonograma hechas sin la autorizaciôn 
del productor; la primera distribuciôn pùblica del original y de cada 
copia del fonograma mediante venta, renta u otra manera; y el alquiler 
comercial del original o de una copia del fonograma, excepto cuando en 
un contrato entre el productor del fonograma y los autores de las obras
Con carâcter ilustrativo destacar que actualmente la regulaciôn mexicana 
bâsica contenida en la Ley Federal del Derecho de Autor prevé un amplio 
reconocimiento y protecciôn a los organismos de radiodifusiôn, asi como tambièn, 
concede una protecciôn de 75 anos a los intérpretes o ejecutantes, al tiempo que les 
reconoce un derecho irrenunciable a percibir regalias por la comunicaciôn pùblica de 
sus interpretaciones o ejecuciones. Bâsicamente, hay dos Instituciones del Gobiemo 
Federal relacionadas con la promociôn de la cultura desde diversas perspectivas: el 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA) y el Instituto 
Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR). Las autoridades compétentes en 
materia de observancia de derechos de propiedad intelectual son: Procuraduria 
General de la Repùblica, atiende los delitos en materia de propiedad intelectual a 
través de una fiscalia especializada en la persecuciôn de dichos delitos; Instituto 
Nacional del Derecho de Autor, autoridad administrativa en materia de derecho de 
autor y derechos conexos, tiene la facultad de imponer sanciones econômicas por 
inffacciones al derecho de autor, asi como de llevar a cabo la prâctica de visitas de 
inspecciôn para verificar el cumplimiento de las disposiciones normativas 
contenidas en la Ley Federal del Derecho de Autor; Instituto Mexicano de la 
Propiedad Industrial (IMPI), autoridad administrativa en materia de propiedad 
industrial, cuenta tambièn con la facultad de imponer sanciones econômicas por 
inffacciones en materia de comercio relacionadas con el derecho de autor y los 
derechos conexos. Asimismo, existe un Comité Interinstitucional de combate a la 
Pirateria, el cual, se encuentra conformado por la Procuraduria, el IMPI y el 
IND AUTOR, al igual que otras autoridades de gobiemo taies como aduanas, y en el 
que tambièn, participan sectores empresariales, industriales y sociedades de gestiôn 
colectiva. Las sanciones que impone IND AUTOR por la comisiôn de inffacciones 
en materia de derecho de autor y derechos conexos buscan desincentivar actividades 
ilicitas en este sector. OMPI, INPI y Direcciôn Nacional de Derechos de Autor del 
Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos de Argentina, “Situaciôn actual de la 
propiedad industrial en México”, op. cit., pp. 8 y ss.
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fijadas en el mismo exista estipulaciôn expresa en otro sentido. Este 
TLCAN como puede advertirse, tambièn excluye el agotamiento del 
derecho de alquiler en relaciôn con los fonogramas (como se hace en la 
UE), asimismo, permite excepciones y limitaciôn que cumplan con las 
tres condiciones mencionadas.
B) Marcas
Las marcas son definidas en el TLCAN como cualquier signo o 
cualquier combinaciôn de signos que permita distinguir los bienes o 
servicios de una persona de los de otra. Cita como ejemplos, los 
nombres de personas, disenos, letras, numéros, colores, elementos 
fîgurativos o la forma de los bienes o la de su empaque. Defmiciôn en la 
que se perciben las notas caracteristicas que la doctrina generalmente ha 
otorgado a las marcas, cuales son, carâcter inmaterial, aptitud 
diferenciadora, identifîcaciôn de productos o servicios, vinculaciôn a la 
régla de la especialidad, territorialidad^^^. El TLCAN entiende que sus 
signatarios deben protéger como marcas, ademâs de las marcas de 
productos, a las de servicios y a las colectivas, incluso, a las marcas de 
certifîcaciôn. Sus Miembros estân facultados a condicionar el registre de 
las marcas a que estas sean signos visibles. En el capitulo XVII se 
establece el riesgo de confusiôn para medir el alcance del ius prohibendi 
que otorga a los titulares de esta categoiia industrial, el que se presume 
cuando se use un signo idéntico para bienes o servicios idénticos (tal y 
como ocurre en la UE).
Dado el sistema first to use de tradiciôn estadounidense, se establece 
en el TLCAN que los derechos conferidos por las marcas pueden ser 
reconocidos sobre la base del uso, uso que entre otros aspectps, se exige 
para conservât el registre de la marca de que se trate, so pena de 
cancelaciôn, pero ünicamente después de que transcurra, como minimo, 
un periodo de gracia de falta de uso, a menos que el titular de la marca 
alegue razones vâlidas apoyadas en la existencia de obstâculos para el
R. Rosas Rodriguez, “Las marcas en el Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte”, Boletm mexicano de Derecho comparado, n° 107, 2003, pp. 
641-682.
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USO. El TLCAN, entre otros rubros en materia de marcas, extiende, 
como materialmente lo hace el ADPIC, el art. 6 bis del CUP relativo a la 
notoriedad^^ ,^ a las marcas de servicios.
C) Patentes
Las patentes son tal vez la materia en la que el TLCA, aumenta 
fuertemente, los niveles de protecciôn intemacionales. Sus Estados 
signatarios conceden el privilegio de patente para cualquier invenciôn, 
sea esta de productos o de procesos, en todos los campos de la 
tecnologia^^^, siempre que taies invenciones sean nuevas, resulten de 
una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicaciôn industrial. 
Privilegio que puede no otorgarse, si la explotaciôn de las invenciones 
de que se trate, en el territorio del pais signatario implicado, van contra 
el orden pùblico o la moral, o contra la vida o la salud humana, animal o 
vegetal, o para evitar dano grave a la naturaleza o al ambiente, exclusiôn 
de la patentabilidad que se condiciona a que esta no se funde ünicamente 
en que tal signatario, prohibe la explotaciôn comercial, en su territorio, 
de la materia que sea objeto de la patente. Igualmente se faculta a las 
partes del Tratado, a excluir la patentabilidad de los métodos de 
diagnôstico, terapéuticos y quirürgicos, para el tratamiento de seres 
humanos o animales; los procesos esencialmente biolôgicos para la 
producciôn de plantas o animales^^ ,^ distintos de los procesos no
El régimen juridico de la marca notoria evidencia que el establecimiento de 
un estandar minimo de protecciôn, particularmente en el CUP, no dériva en una 
armonizaciôn significativa del régimen de los derechos de propiedad industrial, sino 
tan sôlo en compromisos de alcance restringido, dado el amplio margen de maniobra 
que posibilita el sistema unionista, a los Estados parte, para concretar la protecciôn 
efectiva de la modalidad industrial de que se trate. P. A. de Miguel Asensio, “Bienes 
inmateriales y Derecho de la competencia”..., op. cit., p. 97.
J. Watal, op. cit., p. 131.
La libertad de que gozan los Miembros del ADPIC para excluir la 
patentabilidad de ciertas plantas y animales segùn el art. 27.3 b) esta estrechamente 
vinculada con temas tan controvertidos, como relevantes en el sector farmacéutico; 
el desarrollo de la biotecnologia y la protecciôn del conocimiento tradicional. 
Ambos descansan en gran medida sobre recursos genéticos en los que son ricos los 
paises en desarrollo. El alcance de esta exclusiôn genera diversas interpretaciones, 
por lo que no es de extranar que el precepto impusiera su propia revisiôn 
transcurridos 4 anos de la entrada en vigor del ADPIC. Su revisiôn se centra a este
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biolôgicos y microbiolôgicos para dicha producciôn; plantas y animales, 
excepto microorganismos, pudiendo las partes concéder protecciôn a las 
variedades de plantas bien sea mediante patentes, un esquema efectivo 
de protecciôn sui generis, o de ambos.
Especial importancia, tienen los productos farmacéuticos y 
agroquimicos^^^, cuya inclusiôn explicita en el TLCAN esta ciertamente 
orientada a que México proteja estos sectores, pues por ejemplo en EE 
UU estaban y estân bastante protegidos mediante un sistema fuerte de 
patentes, inclusiôn que bénéficia concretamente a las empresas de esta 
potencia, empresas que a su vez se han visto favorecidas por la inserciôn 
en este Tratado de la tan polémica figura del pipeline. Concretamente el 
art. 1709 aptdo. 4 TLCAN establece la protecciôn de la figura del 
pipeline para productos farmacéuticos y agroquimicos, la que no tiene 
correspondencia en el ADPIC. De acuerdo con dicho aptdo. 4, “si una 
Parte no ha dispuesto el otorgamiento de patentes para dar protecciôn a 
los productos farmacéuticos y agroquimicos de conformidad con lo 
dispuesto en el pârrafo 1°: a) al 1 de enero de 1992, para la materia 
relacionada con sustancias que se generen de manera natural, las cuales 
sean preparadas o producidas por procesos microbiolôgicos o derivadas 
significativamente de los mismos y que se destinen a constituir alimento 
o medicina; y b) al 1 de julio de 1991, para cualquier otra materia; esa 
Parte otorgarâ al inventor de cualquiera de esos productos, o a su 
causahabiente, los medios para obtener protecciôn por patente para 
dicho producto, por el periodo en que siga vigente la patente concedida 
en otra Parte, siempre que el producto no se haya comercializado en la 
Parte que otorga la protecciôn de conformidad con este pârrafo, y que la 
persona que solicite esa protecciôn présente una solicitud 
oportunamente”. De otra parte, téngase présente que Iq s  derechos 
exclusivos que la patente confiere a su titular, no son absolutos.
respecto en la posibilidad de establecer la patentabilidad de los recursos genéticos y 
en tal caso, establecer obligaciones respecto a la comunicaciôn de su origen, el 
consentimiento de quienes lo detentan y el reparto de los benefîcios que genere su 
explotaciôn. C. Otero Garcia-Castrillôn, El comercio internacional de 
medicamentos..., op. cit., p. 61.
J. Briz Escribano, R. Cook, y S. Colom Morgues, “Acuerdo de Libre 
Comercio en América del Norte (NAFTA)”, Agricultura: Revista agropecuaria, n° 
764, 1996, pp. 237-241.
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pudiendo los Miembros del TLCAN, al igual que se hace en otras 
latitudes, establecer excepciones limitadas a los mismos, que no 
interfieran de manera injustificada con la explotaciôn normal de la 
patente y no provoquen peijuicio, sin razôn, a los legitimos intereses del 
titular de la patente, exigencias idénticas, pero en este caso en relaciôn 
con las patentes, a las ya referidas en materia de derechos de autor y 
fonogramas.
El TLCAN coherente con el principio de igualdad, preceptua 
expresamente, que no habrâ discriminaciôn en el otorgamiento de 
patentes, ni en el goce de los derechos respectivos, en funciôn del campo 
de la tecnologia, del territorio de la Parte en que la invenciôn fue 
realizada, o de si los productos son importados o producidos localmente. 
Por lo demâs, entre otros aspectos, hace referenda al otorgamiento de 
licencia, al periodo de duraciôn de la protecciôn, el que establece en 
veinte anos, contados desde la fecha de presentaciôn de la solicitud, y lo 
que es mâs novedoso, de diecisiete anos a partir de la fecha del 
otorgamiento de la patente, pudiendo las partes signatarias, cuando 
procéda extender el periodo de protecciôn con el fin de compensar 
retrasos originados en procedimientos administrativos de aprobaciôn de 
la comercializaciôn.
D) Indicaciones geogrâficas
El TLCAN dedica su art. 1712 a las indicaciones geogrâficas^^^, las 
normas que recoge este articulo tienen su équivalente en la secciôn 3^  
del ADPIC^^% con pequenas diferencias en cuanto a su redacciôn.
Vid. J. R. Desmond, op. cit., pp. 425-438.
En el entomo europeo se ha optado por la creaciôn de DO que extiendan su 
âmbito de protecciôn a todo el territorio de la CE. Ello lleva necesariamente una 
transformaciôn del propio concepto de Estado de origen. Asi, habrâ que entenderse 
que este concepto ya no abarca en su defîniciôn la idea de creaciôn del derecho, sino 
ünicamente conservarâ competencia en razôn al hecho de ser el Estado en cuyo 
âmbito estâ situada la zona geogrâfica que compone la denominaciôn. El Estado 
miembro en el que estâ situada la correspondiente zona geogrâfica puede dictar 
disposiciones en las que se establezcan requisitos para la concesiôn de la DO, pero 
no va a desempenar el papel de autentico creador del derecho. Esta circunstancia 
autoriza pensar que nos hallamos ante verdaderas DO comunitarias. Desde el 
momento en que lo que se pretende es la creaciôn de denominaciones comunitarias
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aunque, lo mâs llamativo es la ausencia en el TLCAN de lo 
contemplado en el art. 23 del ADPIC, esto es, lo relativo a las 
indicaciones geogrâficas para vinos y bebidas espirituosas. La omisiôn 
de esta protecciôn reforzada y especial para el referido sector, se 
atribuye, entre otros, a la falta de presiôn, que a sensu contrario si 
experimentaron las negociaciones OMC, concretamente por parte de la 
CE, para la que es especialmente valioso contar con una protecciôn 
especial para el mencionado âmbito^^ .^ Ademâs de lo contemplado en el 
capitulo XVII del TLCAN y del Anexo al mismo, y aunque no haya 
remisiôn expresa en ellos, especialmente repercuten en las Indicaciones 
geogrâficas, el Anexo 313 del TLCAN titulado “Productos distintivos”, 
que guarda una relaciôn directa con el capitulo III de igual Tratado que 
contempla el “Trato nacional y acceso de bienes al mercado”, Anexo en 
el que se establece una protecciôn especial para determinadas bebidas 
alcohôlicas procedente de cada uno de los paises parte, en el caso de EE 
UU para el Whisky Bourbone y Whisky Tennese, de Canadâ para el 
Whisky canadiense, de México para el Tequila y el Mezcal.
Resalta la protecciôn obtenida por México para las denominaciones 
de origen “Tequila” y “Mezcal”, las que con anterioridad al TLCAN, no 
estaban reconocidas por sus restantes socios, para quienes eran 
denominaciones genéricas, mâs aün cuando Canadâ y EE UU, al 
contrario que México, no eran parte del Arreglo de Lisboa^^ .^ Del Anexo 
en cuestiôn se desprende la obligaciôn de los paises parte del TLCAN 
de prohibir la comercializaciôn, en sus correspondientes territorios de 
taies productos, los que nomina como “productos distintivos”, cuando 
no tengan la procedencia con la que se identifica, resultado asi, que sôlo 
pueden comercializar los productos distintivos que hayan sido 
fabiicados de acuerdo con la normativa del pais parte establecida al
el concepto de Estado de origen podria emplearse entendiendo por tal la comimidad 
en su conjunto. P. Jiménez Blanco, Las denominaciones de origen..., op. cit., pp. 99- 
107.
H. Rangel Ortiz, “Las indicaciones geograficas en ADPIC, NAFTA...”, op. 
cit., pp. 87 y ss.
En el marco del Arreglo de Lisboa, las siguientes denominaciones de origen 
mexicanas cuentan con registro intemacional: Tequila, Mezcal, Olinalâ, Talavera, 
Bacanora, Café Veracruz, Âmbar de Chiapas, Sotol, Mango Ataulfo del Soconusco 
de Chiapas, Charanda y Café Chiapas.
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respecto. La lista de este Anexo es limitada y exhaustiva, no contiene 
criterios para la incorporaciôn futura de otros productos, téngase 
présente ademâs que los productos distintivos tienen un régimen 
especial y por tanto no estân sujetos a la previsiones relativas a las 
indicaciones geogrâficas contenidas en el art. 1712 del TLCAN.
4. El TLCAN modelo para otros acuerdos
A) TLCAN- ADPIC
Retrocediendo en el tiempo, las negociaciones bilatérales de EE UU 
con Canadâ y México en el marco del TLCAN, sirvieron a la primera 
para forzar la finalizaciôn de las negociaciones de la Ronda Umguay, en 
las que se diera paso a una nueva agenda liberalizadora del comercio 
industrial, para la expansiôn de las reglas de propiedad intelectual, tan 
importantes para dicha potencia^ "^^ , y mâs concretamente, para sus 
empresas. La normativa finalmente adoptada en el marco de la OMC en 
materia intelectual, el ADPIC, sigue de cerca las disposiciones en 
idéntica parcela normativa recogidas en el TLCAN, recuérdese, que las 
negociaciones del ADPIC no habian finalizado cuando el TLCAN fue 
suscrito^^  ^ y que las negociaciones de éste ultimo se basaron en un 
borrador temprano de lo que actualmente es el Anexo 1C del Acuerdo 
OMC^^ .^ Ahora bien, el examen exhaustive del ADPIC y del capitulo 
del TLCAN en materia intelectual arroja grandes semejanzas, pero a su 
vez, importantes diferencias, semejanzas que si se es precise, 
concretamente guarda éste ultime Tratado con la propuesta bâsica 
redactada en el marco de las negociaciones de la Ronda Uruguay. 
Alejândose de los tradicionales tratados comerciales que crean zonas de 
libre comercio, el TLCAN, dedica todo un capitulo, el XVII, al 
establecimiento de una serie de normas en materia de propiedad 
intelectual, que preceptùan, en términos générales, estândares de 
protecciôn, superiores, a los impuestos en el ADPIC {TRIPS-plus). En
S. Martinez y A. Alvarez, op. cit., pp. 56 y ss.
C. Parga, “Intellectual property Rights”, Toward Free Trade in the Americas, 
Washington, 2000, p 214.
G. B. Dinwoodie, W. O. Hennessey y S. Perlmutter, op. cit., p. 563.
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cuanto a las diferencias del ADPIC y del capitulo XVII TLCAN, citar 
por ejemplo, que no hay una correspondencia en éste ultimo, de los art. 
4 (clausula NMF), art. 6 (agotamiento), art. 7 (objetivos) o art. 8 
(principios) del ADPIC.
Muchos de los acuerdos de libre comercio que siguen en el tiempo al 
TLCAN, y que involucran a otros Miembros de la OMC, y en los que 
generalmente es parte EE UU, con algunas diferencias lingüisticas y de 
alcance normativo, siguen su estmctura y disposiciones normativas, la 
mayoria de las que, se réitéra, tambièn se encuentran en el ADPIC. La 
influencia del TLCAN, tambièn se percibe en las negociaciones y 
borradores del ALCA^^ ,^ mâs aùn cuando en esencia, éste ùltimo séria 
una extension del primero y cuando en ambos estâ présente EE UU 
como socio mayoritario, socio gestor, aunque aparentemente todos los 
implicados tienen los mismos derechos y obligaciones.
B) TmPS-plus
Las diversas modalidades intelectuales que el TLCAN y el ADPIC 
incluyen, en las que material y generalmente coinciden y que son el hilo 
conductor de su articulado, hace que implicitamente, y en su caso 
expresamente, la frase derechos de propiedad intelectual, sea entendida 
en sentido bastante amplio, por ambos instrumentos intemacionales, el 
multilateral por excelencia y el trilateral, incluyendo en tal sentido, por 
ejemplo, los secretos industriales^^ ,^ y en su caso, asimilando nuevos
J. M. Salazar-Xirinachs; K. Steinfatt y T. Wetter, “Customs Unions”, Toward 
Free Trade in the Americas, Washington, 2000, pp. 45-86.
■ Aunque la protecciôn de la informaciôn no divulgada se enmarque en el 
âmbito de la propiedad industrial, el ADPIC no la configura como un derecho de 
exclusiôn al mismo nivel que el conferido por las patentes y las marcas. El Acuerdo 
no impone la obligaciôn de conferir derechos exclusivos sobre la informaciôn no 
divulgada, sino sôlo de protéger a quienes la controlan ffente a las prâcticas 
comerciales desleales. Ahora bien, mâs allâ de lo dispuesto en el CUP, el ADPIC 
introduce la obligaciôn que de quienes controlen dicha informaciôn tengan la 
posibilidad de impedir que se divulgue o sea utilizada sin su consentimiento de 
manera contraria a los usos honestos en determinadas circunstancias. Al tiempo, 
incorpora disposiciones especifîcas sobre la protecciôn de la informaciôn que se 
présenta ante las autoridades nacionales con el objetivo de obtener la autorizaciôn
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derechos a los existentes, como los relativos a los programas de 
ordenador, que la normativa en cuestion asemeja a obras literarias, cuya 
particular protecciôn ha sido requerida, o si se quiere dictada, por los 
adelantos tecnolôgicos y el valor econômico que comportan. En este 
contexto, la regia general como se mencionô, es la similitud de las 
disposiciones del TLCAN y del ADPIC, y lo que es mâs preciso, el 
ùltimo es un reflejo del primero, mâs aùn cuando en determinados casos, 
puede corroborarse que comparten normas idénticas. Ahora bien, 
conviene hacer una breve referencia, respecto a algunas de las 
disposiciones, que hacen que el TLCAN puede ser clasificado, como un 
acuerdo TRIPS-plus (como ocurre por ejemplo con los Tratados Internet 
de la OMPI), expresiôn que se réitéra, hace referencia a las materias, 
aspectos, compromisos, que van mâs allâ de los incluidos o 
consolidados en el ADPIC.
En términos generates el TLCAN excede la protecciôn de los 
derechos de propiedad intelectual a que obliga el ADPIC, vg. el TLCAN 
establece una fuerte obligaciôn de trato nacional, contiene perîodos 
cortos de transiciôn, para la implementaciôn de su normativa, a su vez 
establece su propio sistema de soluciôn de controversias^^^. En el caso 
de las marcas, de acuerdo con el ADPIC, su uso puede ser exigido para 
mantener en vigor los derechos registrales sobre las mimas, por el 
contrario, en el TLCAN (art. 1708) el uso es obligatorio, referencia al 
uso que sirva, para traer a colaciôn otra divergencia entre ambos 
instrumentos intemacionales, la que repercute tambièn en los niveles de 
protecciôn concedidos a favor del titular de una marca, cual es, que 
mientras en el Tratado del Norte se establece un periodo de gracia de no 
uso de la marca de que se trate, por un tiempo de dos anos, en el 
Acuerdo de la OMC, tal periodo es mâs amplio, pues es de tres anos. 
Igualmente con base en el uso, se aumentan las diferencias, ya que en el 
TLCAN el uso de la marca, por parte de un tercero, y siempre que este 
sujeto al control de su titular, es suficiente para cumplir con la 
obligaciôn de uso, en el ADPIC tal control puede ser o no requerido por
para comercializar medicamentos. C. Otero Garcia-Castrillôn, El comercio 
internacional de medicamentos..., op. cit., p. 48.
G. B. Dinwoodie, W. O. Hennessey y S. Perlmutter, op. cit., p. 563.
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SUS Miembros. Tambièn es una especialidad del TLCAN, sin 
équivalente en el ADPIC, el art. 1708 aptdo. 13, al disponer que “cada 
una de las Partes prohibirâ el registro como marca, de palabras, al menos 
en espanol, francés o inglés, que designen genéricamente los bienes o 
servicios, o los tipos de bienes o de servicios, a los que la marca se 
aplique”, lo mismo puede decirse del aptdo. 14 de idéntico articulo, 
segùn el cual, “Cada una de las Partes negarâ el registro a las marcas 
que contengan o consistan en elementos inmorales, escandalosos o que 
induzcan a error, o elementos que puedan denigrar o sugerir falsamente 
una relaciôn con personas, vivas o muertas, instituciones, creencias, 
simbolos nacionales de cualquiera de las Partes, o que las menosprecien 
o afecten en su reputaciôn”, concretamente en la medida en que hace 
especial referencia a la exclusiôn de la registrabilidad de marcas con 
elementos inmorales, escandalosos o denigratorios.
Otros ejemplos los encontramos en materia de derechos de autor y 
derechos conexos, tal es el caso del art. 1701 del TLCAN que remite al 
Convenio de Ginebra (1971), el que no se incorpora en el ADPIC^^ .^ 
Concretamente en el articulo del TLCAN que régula esta categoria de 
derechos, esto es, el 1705, se contempla en su apto. 2, que “cada una de 
las Partes otorgarâ a los autores y a sus causahabientes los derechos que 
se enuncian en la Convenciôn de Berna respecto a las obras 
consideradas en el pârrafo 1, incluyendo el derecho de autorizar o 
prohibir: (a) la importaciôn a territorio de la Parte de copias de la obra 
hechas sin autorizaciôn del titular del derecho; (b) la primera 
distribuciôn pùblica del original y de cada copia de la obra mediante 
venta, renta u otra manera; (c) la comunicaciôn de la obra al pùblico...”, 
constituye, en términos generates, una disposiciôn que no tiene 
parangôn en el ADPIC y, que en este caso, contempla muchos mâs 
derechos en favor de los titulares de la modalidad en cuestiôn, que los 
establecidos como minimos en tal Acuerdo de la OMC. En relaciôn con
El ADPIC en materia de derechos de autor parte de los estândares 
establecidos en la Convenciôn de Berna, al que materialmente anade poco. Entre las 
disposiciones que anade se encuentran las relativas a los programas de ordenador y 
las bases de datos, la inclusiôn de obligaciones tendientes a garantizar la protecciôn 
de los titulares de derechos intelectuales. P. A. de Miguel Asensio, “Bienes 
inmateriales y Derecho de la competencia”..., op. cit., p. 127.
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los fonogramas, el art. 1706 del TLCAN que los régula, no hace 
referencia alguna a los organismos de radiodifusiôn, lo que si hace el 
ADPIC. Destaca por su caracter novedoso, el art. 1706 del TLCAN, en 
el que se establece la protecciôn de seôales de satélite codificadas 
portadoras de programas, materia regulada en el mismo, que en su 
género en instrumentos intemacionales en los que se contemplen 
derechos de propiedad intelectual.
Por su parte, en el caso de las patentes, puede sostenerse que el 
TLCAN establece, en términos générales, estândares superiores al 
ADPIC, con lo que se créa en la zona norte una fuerte protecciôn para 
esta modalidad industrial, piénsese en la figura del pipeline. Pero si se 
elige un caso tipico de TRIPS-plus, la opiniôn podria decantarse por el 
art. 1711^ ^^  del TLCAN, relativo a los secretos industriales que tiene a 
su vez présente a las patentes. Este articulo es bâsicamente favorable a 
los titulares de patentes farmacéuticas y agroquimicas^^^, como ya se 
mencionô, especialmente al establecer en su aptdo. 5, que “si, como 
condiciôn para aprobar la comercializaciôn de productos
farmacoquimicos o de productos agroquimicos que utilicen nuevos 
componentes quimicos, una de las Partes exige la presentaciôn de datos 
sobre experimentos o de datos de otro tipo que no se hayan publicado y 
que sean necesarios para determinar la seguridad y eficacia del uso de 
dichos productos, esa Parte protegerâ los datos que presenten las 
personas contra la divulgaciôn cuando la generaciôn de taies datos 
implique un esfuerzo considerable, excepto cuando la publicaciôn sea 
necesaria para protéger al pùblico o salvo que se adopten medidas para 
garantizar la protecciôn de los datos contra todo uso comercial desleal”, 
lo que refuerza con los aptdos. 6 y 7 de idéntico articulo. Mencionar 
ademâs, que el art. 1709 aptdo. 8 del TLCAN que establece que una 
Parte podrâ revocar una patente solamente cuando: a) existan motivos 
que habrian justificado la negativa de otorgarla; o b) el otorgamiento de 
una licencia obligatoria no haya corregido la falta de explotaciôn de la 
patente; no tiene correspondencia directa en el ADPIC.
Aunque el art. 1711 TLCAN corresponde con el art. 39 ADPIC, contienen 
mâs detalles: no limita la duraciôn de los secretos industriales, de las licencias 
voluntarias.
G. B. Dinwoodie, W. O. Hennessey y S. Perlmutter, op. cit. pp. 510-511.
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C) Nueva generaciôn de TLC en la zona
Tanto en el marco de negociaciones de acuerdos multilatérales como 
el ALCA, como en el de acuerdos bilatérales en los que es parte EE UU, 
que en general tienen la novedad de agrupar a paises con diferentes 
grados de desarrollo^^ ,^ bajo el esquema de acuerdos de libre comercio 
modemos, EE UU exige como minimo, los parametros establecidos en 
el TLCAN, con los que lograr estândares régionales superiores a los 
contemplados en el ADPIC y sobre los que, generalmente dicho pais, no 
logrô su inclusiôn en éste ultimo Acuerdo multilateral. Como ejemplo 
de acuerdos bilatérales de EE UU con paises de la regiôn a la que 
pertenece, en los que se da cierto continuismo a la estmctura y 
normativa del TLCAN, figuran el TLC concluido entre EE UU y Peru, y 
entre el primero y Colombia, en los que siguiendo a su predecesor, con 
algunas excepciones, se incluye un capitulo detallado en materia de 
propiedad intelectual, con los que se busca, o al menos asi se ha 
promovido su inserciôn en el correspondiente TLC, que la propiedad 
intelectual tenga niveles elevados de protecciôn (con el fin de incentivar 
la exportaciôn y en su caso la producciôn de bienes, servicios y 
creaciones artisticas y literarias respectivamente en Peru y Colombia), 
pero por ejemplo en el âmbito de los productos farmacéuticos, sin 
comprometer la salud de la poblaciôn ni la posibilidad de contar con 
medicamentos y otros productos a precios accesibles para el pùblico, 
ademâs, teniendo présente lo cual, no puede desconocerse la 
introducciôn de algunas limitaciones y excepciones a los derechos de 
propiedad intelectual, promovidas por dichos paises andinos, asi como 
la regulaciôn de aspectos, aunque escasos, redactados por las exigencias 
de los mismos, hasta entonces ausentes en otros acuerdos similares 
promovidos por EE UU, como los relacionados con la biodiversidad^^" .^
No obstante, en América, los grandes procesos de integraciôn, que 
son mâs que un TLC, preexistentes al TLCAN, en sus actualizaciones
A. Tovias, “Bloques régionales intemacionales: ^agmpaciones econômicas o 
supemotencias politicas?”, Revista de economia mundial, n® 4, 2001, pp. 99-121.
 ^  ^http://www.tlcpem-eeuu.gob.pe y http://www.tlc.gov.co
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han estado generalmente al margen del modelo marcado por dicho 
TLCAN, como ocurre con la CAN (dada su estmctura supranacional) y 
especialmente con el MERCOSUR, en éste ultimo en el que es minima 
la regulaciôn intelectual (bâsicamente cubre las marcas), aunque 
obviamente existen algunas excepciones, por ejemplo, cuando se trata 
de los estândares minimos contemplados tanto en el ADPIC^^  ^como en 
el Tratado del Norte, los que se han tenido que adaptar en dichas 
subregiones americanas.
D) Entre el MERCOSUR y la CAN
El gran énfasis que el TLCAN da al tema de la propiedad intelectual, 
de las que son un ejemplo las diversas modalidades que son objeto de su 
regulaciôn, contrasta con la minima atenciôn que el mismo tema ha 
recibido, en el otro extremo del continente americano, esto es, en el 
MERCOSUR, que bâsicamente se limita al âmbito de las marcas^^ .^ En 
cuanto a la CAN, a sensu contrario del MERCOSUR, la regulaciôn en 
propiedad intelectual es proliféra, incluso mucho mâs que en el TLCAN 
(aunque este présenta, en términos générales, estândares de protecciôn 
mâs elevados), en lo que necesariamente ha estado condicionado en el 
entomo andino, por su fuerte carâcter institucional y la existencia de un 
derecho supranacional ffuto de taies instituciones.
Particularmente en la CAN, al igual que el TLCAN, han sido durante 
mucho tiempo, los ünicos acuerdos del hemisferio en incluir 
disposiciones relativas al derecho de patente^^ ,^ pero ciertamente la 
secciôn de patentes que dedica la primera en su Decisiôn 486, es mucho 
mâs detallada que la del segundo, aunque en tal Decisiôn se excluye la 
figura del pipeline. En el caso de los derechos de conexos, la CAN, a 
diferencia del TLCAN, incluye provisiones especifîcas relativas a los
A. M. Façon, “Implicaciones de TRIPs en el derecho de marcas...”, op. cit.,
p. 202.
Vid. R. Flanzbaum, “Modificaciones en la protecciôn de marcas en 
Iberoamérica”, III Seminario de Propiedad Industrial e Intelectual en Iberoamérica: 
Como protéger sus derechos de propiedad industrial e intelectual, Madrid, 2002, 
pp. 9-62.
C. Parga, op. cit., pp. 215 y ss.
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artistas interprétés o ejecutantes, y en esta misma materia, este ultimo 
Tratado a diferencia de la CAN, se abstiene, como ya se mencionô, de 
establecer derechos a favor de los organismes de radiodifusiôn. A su 
vez, la subregion andina inserta en su regulaciôn supranacional, normas 
relativas a la administraciôn colectiva de derechos de autor y derechos 
conexos y a las sociedades que los gestionan, lo que también esta 
ausente en el TLCAN.
III. Proceso ALCA
1. Horizonte general
Existe un cambio de actitud de EE UU en lo que se refiere a sus 
relaciones con America Latina, interés que se materializa, por ejemplo, 
como se ha manifestado, en la inclusion de un pais como México, en el 
TLCAN, version ampliada del TLC inicialmente suscrito por EE UU y 
Canada en 1989, Tratado que aumentô las expectativas de integraciôn 
continental, no solo por su especial composiciôn, sino por el avance de 
integraciôn regional que posibilita. Como se advierte, las negociaciones 
hacia la integraciôn americana^^*, en la que en la mayoria de los palses 
necesitan expandir sus mercados^^ ,^ mas aùn, cuando muchos de los
Se distingue!! bâsicamente dos sistemas de negociaciôn comercial en la 
estructura del comercio americano, el de ejes y radios -hub and spokes- y el de 
constituciôn de bloques -building blokcs-. En el primero, un pais (eje) pone en 
marcha varios acuerdos bilatérales con otros paises (radios), acuerdos entre el eje y 
sus radios que no cobijan las relaciones comerciales entre los radios, asi que sus 
intercambios se realizan a través del eje, este tiene una mayor participaciôn 
porcentual en el comercio, pues se bénéficia de la preferencia que obtiene del 
mercado de cada radio para sus inversiones y para la adquisiciôn de insumos libres 
de impuestos, sistema este bastante caracteristico de la realidad americana. El 
segundo, se basa en la creaciôn de un ALC, donde los acuerdos de liberalizaciôn 
comercial abarcan a todos los miembros del area, benefîciândose el comercio a 
mayor escala, pues se eliminan las distorsiones comerciales entre sus Miembros. J. 
P. Parra Rojas, op. cit., p. 317.
En el TLCAN, la libre circulaciôn de mercancias en relaciôn con los 
derechos de propiedad intelectual, se aborda de manera general y amplia, 
limitândose a mencionar los principios de libre comercio, remitiendo tal materia a la 
regulaciôn nacional.
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mercados que la componen son demasiado pequenos (para permitir que 
las companias tengan econonuas de escala significativas)^^^, han tornade 
forma multilateral a gran escala (los paises del continente), que 
confluyen en un proceso de normalizaciôn comercial^^% sustentado por 
el interés de conseguir bénéficiés econômicos, negociaciones que 
propician la limitaciôn de reformas de regreso al proteccionismo en la 
region, lo que disminuiria la probabilidad del mismo, proceso de 
integraciôn que traeria bénéficiés taies como, acceso a la informaciôn 
normativa del hemisferio en los temas relacionados con comercio e 
inversiôn, la participaciôn proactiva en los fores empresariales de las 
Américas y la expansiôn de horizontes comerciales, mejoramiento y 
ampliaciôn de la movilidad del mercado de capitales, transformaciôn de 
tecnologia, mejoramiento de la inffaestructura, incentives enfocados 
hacia la mejor utilizaciôn de los medios de producciôn y generaciôn de 
econonuas de escala.
La directriz es un ALC, basado en el neoliberalismo^^^, sin 
intenciones de una integraciôn regional supranacional, se deja a cada 
una de las partes la consideraciôn de iniciativas respecte a politicas 
econômicas en atenciôn al mercado, asi como sus relaciones con 
terceros, pues no se persigue la armonizaciôn de taies politicas, ni de los 
planes de desarrollo, ni mucho menos la creaciôn de un arancel externe 
comùn.
2. Liberalizaciôn continental
Desde una perspectiva mas amplia, el ALCA es un proceso de 
liberalizaciôn continental en el que la discusiôn también abarca aspectos 
normatives para servicios, inversiones, compras gubemamentales y 
propiedad intelectual, lo cual repercute en la capacidad reguladora de
C. Macario, “Pros y contras del ALCA”, Notas de la CEPAL, Santiago, n° 
17,julio2001,p. 5.
R. Devlin, “De Miami a Cartagena: nueve ensenanzas y nueve desafîos del 
ALCA”, Coyuntura Econômica, Bogota, vol. 26, septiembre 1996, p. 98.
Amenaza para el desarrollo latinoamericano durante el siglo XXI, para unos, 
y el fin del tercermundismo para otros. A. Hidalgo Capitân, op. cit., p. 194.
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SUS integrantes^^^. Son muchas las intenciones y propôsitos del ALCA, 
su materializaciôn supondria bâsicamente un régimen de liberalizaciôn 
arancelaria, pero deberia suponer también, la eliminaciôn de las barreras 
no arancelarias cualitativas y cuantitativas, lo que posibilitaria a los 
paises latinoamericanos y del Caribe, con economias caracterizadas por 
la alta volatilidad, el acceso a una parte considerable de la demanda 
mundial^ "^^ . El ALCA constituye una apreciable opciôn de mejorar la 
relaciôn comercial entre los mismos y conseguir solidez para negociar 
con otros mercados (expansiôn comercial), reducciôn de costes, 
ampliaciôn de la inffaestructura industrial para affontar la competencia. 
Asociarse con EE UU tiene costes y bénéficiés, los cuales dependen del 
pais, regiôn u organisme de integraciôn que se trate, ahora bien, la 
inmediatez que se procura en las negociaciones que buscan agrupar al 
continente americano, evidencian la presiôn del primero, asi como la 
debilidad negociadora de América Latina, en la que Brasil, y Venezuela, 
si procuran hacer valer sus intereses.
Es ciertamente difïcil, sin embargo, negociar entre desiguales^^^, en 
donde confluyen intereses muy diverses, las diferencias de los paises 
participantes, concretamente en lo que a la dimensiôn de economias y 
nivel de ingresos se refiere, dificultan el proceso de liberalizaciôn, y 
eventualmente favorecen la obtenciôn de mayores bénéficies para los 
mas desarrollados, ademâs, las negociaciones pueden resultar 
escasamente legitimadas, mas aùn, si las partes no se sienten 
adecuadamente involucrados en las mismas, ahora bien, para comerciar 
no hay que ser iguales, es mas, de las diferentes de las estructuras 
productivas pueden obtenerse ventajas comparativas, mayor podrâ ser la 
especializaciôn. De hecho, une de los problemas que tuvieron los 
anteriores procesos de integraciôn en este hemisferio, fue la ausencia de 
complementariedad entre sus producciones ya que los distintos paises 
generaban los mismo productos u otros sustitutos, sin embargo, al existir
593 J. P. Parra Rojas, op. cit., p. 324.
C. Ferrari, op. cit., p. 27.
Se ha senalado que la falta de autoridad de negociar con mayor flexibilidad y 
rapidez ha peijudicado la credibilidad de EE UU ante otros participes del ALCA. J.
C. Fernandez Rozas, “Los modelos de integraciôn en América Latina y el Caribe y 
el Derecho intemacional privado”..., op. cit., p. 168.
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una relaciôn asimétrica se peijudicaria a los paises primario- 
exportadores, a no ser que se adopten medidas compensatorias por via 
financiera^^ ,^ lo que no es muy probable. Ahora bien, el escenario mas 
probable es que el ALCA se transforme en una serie de acuerdos 
sectoriales y no en un àrea de libre comercio, como se habia planteado 
en un principio. Queda entonces el MERCOSUR como el ùnico gran 
mercado integrado de las Américas^^  ^ (en lo que a lo econômico se 
refiere) al cual los EE UU todavia no tiene acceso preferencial, lo que 
podria plantearse de no llegar a un acuerdo en relaciôn con el ALCA, 
bien sea global o sectorial e incompleto^^ .^
3. Materia intelectual
En materia intelectual la tendencia en el ALCA es aumentar el nivel 
de protecciôn^^^ de los derechos intelectuales^^^, lo que se conoce como
A. Hidalgo Capitân, op. cit., pp. 212-213.
Nôtese que en el continente americano existe una fuerte tendencia a construir 
espacios econômicos integrados, lo cual comporta importantes consecuencias no 
sôlo para el desarrollo econômico y la elevaciôn de los niveles de renta de las areas 
implicadas, sino para las relaciones del trâfico privado extemo. Si atendemos a las 
dos experiencias mas notables este fenômeno es perceptible en el TLCAN y en el 
MERCOSUR. Sin embargo, con toda la importancia que ya tienen y que 
posiblemente tendrân en el futuro, las relaciones entre integraciôn econômica y 
Derecho intemacional privado, no presentan hoy por hoy, términos comparables a la 
situaciôn de la UE, en la que existe un mercado integrado con fuerte desarrollo de 
aproximaciôn de las legislaciones nacionales. J. C. Fernandez Rozas, “Los modelos 
de integraciôn en América Latina y el Caribe y el Derecho intemacional privado”. .., 
qp. czY., p. 186.
S. M. Ruesga y J. Da Silva Bichara, op. cit., p. 157.
Los EE UU quieren incluir la problemâtica intelectual y excluir de cualquier 
negociaciôn los temas relacionados con subsidios agricolas y la legislaciôn 
antidumpimg y, por otro lado, paises como Brasil quiere excluir las negociaciones 
sobre las compras gubemamentales y propiedad intelectual.
Tradicionalmente la temâtica intelectual ha sido muy conflictiva en los paises 
latinoamericanos, incluso algunos consideran que una protecciôn adecuada de los 
derechos de propiedad intelectual, sôlo sirve para dejar a los paises subdesarrollados 
en dicho estado y tecnolôgicamente dependientes de los paises industrializados. Por 
ejemplo, en el caso de los productos farmacéuticos, uno de los argumentos en contra 
de una legislaciôn protectora de las patentes en este sector, es que ese tipo de 
protecciôn sôlo ayuda a aumentar los precios de los medicamentos, muchos 
inaccesibles para la mayoria de la poblaciôn.
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TRIPS-plus. Implica, por ejemplo, la inclusion de nuevas areas, la 
implementacion de mayores estandares de protecciôn, la elecciôn de una 
de las altemativas que en determinados aspectos inicialmente posibilita 
dicho Acuerdo^^% corriéndose el peligro de que taies derechos se 
instrumentalicen para legitimar ciertas prâcticas contrarias al libre 
comercio de productos y servicios, que dificulten el desarrollo de la 
mayoria de los paises de la regiôn, utilizada, entre otros, para perpetuar 
y asegurar el monopolio tecnolôgico de multinacionales^^^ o encausar 
las inversiones en los recursos investigativos en aquellas esteras que 
sean realmente rentables.
El capitule del ALCA relative a los derechos de propiedad 
intelectual, que sigue siendo un borrador, puede resultar en uno de los 
compromises intemacionales con niveles mas altos de protecciôn en esta 
materia, en el mismo, como era de esperar dada la presencia de EE UU, 
se establecen nuevas areas de protecciôn, la obligaciôn de aceptar otros 
Convenios existentes o futures, la expansiôn de la materia patentable y 
de los derechos conferidos por la patente, el aumento de los périodes de 
protecciôn, nuevos costes de implementaciôn y coerciôn, en materia de 
marcas, por ejemplo, se aboga por el sistema first to file, conocido 
también como sistema de registre (mayoritariamente seguido en 
Latinoamérica), que contrasta con los sistemas de use (de tradiciôn EE 
UU). El agotamiento del derecho es también relevante, el cual, aparece 
en la parte general, y de forma especifica en materia de marcas y de 
patentes, concreciôn que no se hace en materia de derechos de autor. La 
mayoria de los articulos del referido Capitulo aparecen con varias y 
divergentes normas, a la espera de que se elija alguna y las pocas que 
tienen una ùnica redacciôn, versan sobre temas en los que 
tradicionalmente no hay controversia. Se percibe de forma mayoritaria 
la influencia del TLCAN, aunque también se nota, en menor medida, las 
tendencias europeas. Los temas tradicionales aparecen al lado de 
algunos otros que no han sido incluidos en acuerdos similares de libre 
comercio, vg. protecciôn a las expresiones del folclore, el conocimiento
D. Vivas-Eugui, op. cit., p. 4.
El medio ambiente se tasa al precio que impongan las patentes y las 
necesidades mas alla de las fronteras. E. Daza Gamba, op. cit., pp. 26-27
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tradicional y acceso a recursos genéticos y control de prâcticas 
anticompetitivas en las licencias (contractuales)^® .^
En el proceso ALCA continuan las dudas relativas al problema 
repetitive presente en el TLCAN en cuanto a la propiedad intelectual, 
con minimos claramente superiores a los establecidos en el ADPIC^ "^^ , lo 
que puede afectar a los productos nacionales y consumidores de los 
paises en desarrollo del bloque, que son la mayoria, algunos de los que 
se han caracterizado por aprovecharse sin contraprestacion de las 
investigaciones y desarrollos de los paises desarrollados^^^ (bâsicamente 
de EE UU), los que tendrian que reflejar en sus productos y servicios, 
los costes que comporta el aumento de protecciôn de la propiedad 
intelectual. Concretamente en referido borrador del ALCA (de 2003), 
relativo a la protecciôn intelectual, las normas que propone arrojan 
varias coincidencias con el TLCAN^^ .^ De todas formas el terreno para 
la protecciôn de los derechos intelectuales, estâ abonado en el continente 
americano, pues la mayoria de sus paises, casi todos, pertenecen a la 
OMC, y se han unido a los tratados mâs relevantes en materia 
intelectual, algunos de los que también hacen parte de la nueva 
generaciôn de tratados de comercio que incluyen esta problemâtica, con 
ciertos rasgos comunes y estructura semejante, a su vez, muchos han 
modificado y adoptado sus legislaciones en atenciôn a sus compromises 
intemacionales, aunque, con ffecuencia, provengan de sistemas, 
realidades y orientaciôn juridicas ajenas, a la par que han reforzado sus 
mécanismes de protecciôn, con lo que buscan atraer inversiôn extranjera 
y participar legitimamente en el desarrollo tecnolôgico, aunque no 
siempre lo consiguen.
H. Rangel Ortiz, “Aspectos de Propiedad Industrial Relativos al Proyecto
para un Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA): el caso de las
marcas”, Estudios sobre propiedad industrial e intelectual y  derecho de la 
competencia, Homenaje a A. Bercovitz, Barcelona, 2005, pp. 882-892.
J. Briceno Ruiz, op. cit., p. 397.
M. Gadbow y T. Richards, Intellectual Property Rights. Global Consensus, 
Global Conflict?, Colorado, 1988, p. 26.
H. Rangel Ortiz, “Aspectos de Propiedad Industrial Relativos al Proyecto
para un Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA)...”, op. cit., pp. 882-
892.

Segunda Parte
PERSPECTIVA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Capitulo IV 
SISTEMA COMUNITARIO ANDINO
I. Esfuerzo integrador
1. Punto de partida
Se considéra que un ordenamiento juridico aplicado a un proceso de 
integraciôn supone para los âmbitos que se integra, los Paises parte y sus 
habitantes, la existencia de un sistema juridico autosuficiente y 
operativo, en el sentido de contar con la capacidad suflciente para crear 
la unidad del nuevo espacio econômico que se propone^^^, bajo el 
imperio de un régimen juridico uniforme; siendo necesaria normativa 
especifica, organizaciôn propia que demande esa normativa y 
mecanismos de control juridico eficaces^^ .^ Particularmente el proceso 
andino contempla la coordinaciôn y armonizaciôn de politicas 
econômicas, sociales y sectoriales, para cuya aplicaciôn, en 
determinados casos, pueden establecerse Regimenes comunes, entre 
ellos los relativos a derechos de propiedad intelectual, cuya importancia 
en el proceso de intemacionalizaciôn de las economias de sus Miembros 
ha sido reconocida desde los origenes de la subregiôn, que enunciaba 
claramente el propôsito de establecer normas bâsicas uniformes^^^ que
Vid. E. Aguayo Lorenzo, N. Lamelas Castellanos y M. Cancelo Marquez, 
“Integraciôn y crecimiento econômico en la Comunidad Andina: mâs alla de la 
apertura comercial”, Revista Galega de economia, vol. 14, 2005, pp. 153-162.
M. J. Cardenas, “Implicaciones del regionalismo abierto...”, op. cit., p. 10.
Se précisa la adopciôn de normas complétas y bien articuladas, la ausencia de 
normas claras origina “areas grises” las que ocasionan fuertes disputas entre los 
socios comerciales. M. J. Cardenas, “Legislaciôn sobre competencia en el Acuerdo
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propiciaran el uso de nuevas tecnologias, requiriéndose un régimen 
comùn de patentes, licencias, regalias^
A pesar de la existencia de un ordenamiento juridico andino con un 
fuerte componente institucional, del esfuerzo de integraciôn y de los 
mecanismos andinos para hacerle ffente, su consolidaciôn es bastante 
compleja, siendo sus objetivos ambiciosos para el entomo andino, pero 
no por ello, imposibles de alcanzar. De hecho, si la CAN lograra ser un 
mercado comùn, por ejemplo, algunas prâcticas restrictivas o 
instrumentes de esta indole podrian usarse de manera restringida y 
consistente hacia la consecuciôn de un interés comùn, sujetos a una 
revisiôn transparente y unificada^^\ sin embargo, es difïcil que ello 
ocurra, cuando la CAN affonta numerosos problemas, dentro de los que 
figuran, prâcticas que distorsionan la competencia^'^, tanto originadas en 
terceros paises, como en sus propios intégrantes. Distorsiones que los 
diferentes Paises parte de la CAN hacen ffente de forma aislada, 
pretendiendo solucionarlas de manera dispar, estableciéndose 
mecanismos al interior de sus legislaciones, que si bien como lo 
promueve el ordenamiento andino, deberian buscar mayor competencia 
en la subregiôn son, en ocasiones, utilizados como medios para la 
protecciôn de su respectiva producciôn doméstica, los que revisten con 
apariencia de legitimidad, para defender sus propios intereses; paises 
andinos, quienes para desafiar los problemas, la mayoria de las veces 
miran sôlo al interior de sus economias, disminuyendo la cooperaciôn y 
coordinaciôn mutua, lo que los débilita individual y colectivamente. A 
ello confluye, la elasticidad que se ha dado a los compromisos andinos, 
asi como el reconocimiento de diferentes ôrdenes normativos dada la 
proliferaciôn de acuerdos^'lo que hace que contradictoriamente a lo
de Cartagena”, Integraciôn Latinoamericana, Buenos Aires, n° 196, diciembre 1993, 
pp. 35-36.
Cf. M. Pimienta Corbacho, op. cit., p. 48.
S. Rajapatirana, “Colombia y el Grupo Andino: altemativas y desafîos”, 
Coyuntura econômica, Bogota, vol. 30, marzo 2000, p. 98.
Vid. M. J. Cardenas, “Legislaciôn sobre competencia en el Acuerdo de 
Cartagena...”, op. cit., p.35.
Si en principio la abundante normativa puede tomarse como un dato positivo, 
no debe perderse de vista que la misma viene a régir en un espacio ya superpoblado 
de normas convencionales sobre idénticas cuestiones, de distinto origen y diverso
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propuesto, decrezcan los incumplimientos, pues algunos de los mismos, 
ante la convergencia de normas llamadas a regular determinadas 
situaciones, dejan de considerarse como tales. En este contexto, para 
lograr las ventajas que offece el libre comercio en un mercado 
ampliado^'"', como el que posibilita el Acuerdo de Cartagena, tales 
como, especializaciôn, racionalizaciôn y economias de escala, se 
requieren politicas de competencia que tengan présente la realidad de la 
subregiôn y que en tal sentido puedan materializarse en la misma, para 
evitar fraccionamientos, con las que se obvie prâcticas restrictivas, vg. 
subsidios, dumping, medidas de efecto équivalente a las restricciones 
cuantitativas. Ahora bien, se parte de la base que el Acuerdo de 
Cartagena, y sus Protocolos modificatorios, junto con el Tratado que 
establece el TJA, constituyen una Comunidad de duraciôn indefinida, 
dotada de Instituciones propias y de poderes derivados, de una 
limitaciôn de competencias o de una transferencia de atribuciones de los 
Paises parte a la Comunidad en materias especificas, entre ellas, las 
relativas a derechos de propiedad intelectual, la que se integra en un 
ordenamiento juridico autônomo digno de estudio.
2. Horizonte institucional
A) Impulso integrador
Adviértase que en la llamada década perdida, anos 80, la situaciôn 
econômica de los paises de América Latina, la crisis econômica 
mundial^'^, con los problemas de la deuda extema influyô en los
alcance. J. C. Fernandez Rozas, “Los modelos de integraciôn en América Latina y el 
Caribe y el Derecho intemacional privado”..., op. cit., p. 176.
Como objetivo de un proceso de integraciôn destaca la creaciôn de un 
mercado integrado, en el que exista libertad de circulaciôn de mercancias de los 
productos originarios de los Paises parte; mercado ampliado cuya consolidaciôn 
depende de lo avanzado del proceso de integraciôn, siendo mâs imperfecto en una 
zona de libre comercio, que en el de una uniôn aduanera, o que en un Mercado 
comün en el que se eliminen los obstâculos fîsicos, técnicos y fiscales, y mâs 
avanzado en una uniôn econômica en la que existen politicas comunes. M. J. 
Cârdenas, “Legislaciôn sobre competencia...”, op. cit., p. 24.
La crisis econômica mundial repercutiô especialmente en América Latina, 
presentândose desequilibrios generalizados en las balanzas de pagos, reforzândose el
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intercambios comerciales, reflejados en la recesiôn, en la disminuciôn 
de divisas y el surgimiento de barreras proteccionistas, desestabilizô los 
esquemas formales de integraciôn de paises en desarrollo, que 
evidenciaban el debilitamiento de sus economias, lo que ciertamente 
experimentô el llamado en ese entonces Grupo Andino, el que pierde la 
fuerza con la que naciô, sin embargo, en 1987, se da un nuevo impulso 
al proceso andino obteniéndose como resultado el “Protocolo 
Modificatorio del Acuerdo de Cartagena” con el que se pretendiô 
flexibilizar y extender las expectativas de cooperaciôn e integraciôn. El 
proceso de integraciôn andino, aunque algunos le nieguen tal carâcter, 
esta caracterizado por la existencia de un acuerdo marco, la 
consagraciôn de un ordenamiento juridico andino, el establecimiento por 
voluntad de sus propios Miembros, de instituciones que constituyen un 
nuevo centro de poder decisorio^'^. Proceso e instituciones que han ido 
evolucionando dadas las nuevas expectativas propiciadas por los 
cambios en la economia mundial, principalmente los favorecidos desde 
los anos no venta. Para aumentar la integraciôn se créa el Consejo 
Presidencial Andino (1990), ano en el que igualmente los présidentes de 
la subregiôn adelantan plazos para formar una Zona de Libre Comercio, 
los que a su vez, en 1991, aprueban el Acta de Barahona por medio de la 
cual disponen la adopciôn de un arancel extemo comùn (AEC) con base 
en 4 niveles, a pesar de lo cual, el Gobiemo del Perù (1992) suspende 
con carâcter temporal sus obligaciones respecto al Programa de 
Liberalizaciôn, entrando en pleno funcionamiento en 1993, la Zona de
sistema arancelario, incluso trente a paises socios de acuerdos econômicos. En los 
90 se abre camino la idea de liberalizar los sistemas de producciôn, comercializaciôn 
y de financiaciôn, se propiciaria el equilibrio econômico, disminuyendo asi las 
diferencias de ingresos en la economia intemacional. El sustrato ideolôgico, es el 
liberalismo neoclâsico: el desarrollo de un pais depende de su capacidad para 
insertase en un mercado libre. B. Vela Orbegozo, op. cit., p. 297 y ss.
Mientras el grado de independencia o supranacionalidad de los ôrganos 
comunitarios refleja en principio el grado de integraciôn politica, ello no se traduce 
necesariamente, en que la correlaciôn en la funciôn econômica desempenada por los 
mismos vaya a depender de su conformaciôn juridico-formal, sino mâs bien de su 
capacidad prâctica de ofrecer prestaciones. El modelo de EE UU evidencia por 
ejemplo, que incluso la existencia de un Estado federal no basta para garantizar la 
creaciôn de un mercado interior sin barreras comerciales. L. Femândez de la 
Gândara, “Los procesos de integraciôn econômica..., op. cit., p. 91.
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Libre Comercio para los demâs paises andinos, quienes abrian 
reciprocamente sus mercados, manteniendo sus propios aranceles ffente 
a terceros, se les une nuevamente Peru en 1997, el que viene liberando 
su comercio con sus socios andinos en forma graduai. Las reuniones del 
Consejo Presidencial (desde la de Cartagena hasta la de Sucre en 1997) 
revitalizaron el proceso andino, proporcionàndole lineamientos 
encausados hacia la liberalizaciôn del comercio, competitividad del 
sector productivo, acompanados de diferentes politicas que facilitaran la 
integraciôn^'^, acordes con las necesidades imperantes de la 
intemacionalizaciôn de la economia, siguiendo los m ode los^de  
apertura que guiaron la disminuciôn de aranceles y del nivel de 
protecciôn. Evoluciona asi el proceso de integraciôn, de un modelo 
inicialmente fundado en una concepciôn cerrada de integraciôn hacia 
adentro, acorde con el modelo de sustituciôn de importaciones, hacia un 
esquema de regionalismo abierto^'^, lo que a su vez dinamizô la 
integraciôn^^^ y propicio la consecuciôn de objetivos fijados por el
Vid. E. Aguayo Lorenzo, N. Lamelas Castellanos y M. Cancelo Marquez, op. 
cit., pp. 153 y ss.
 ^ El modelo de integraciôn andino pretende seguir la versiôn mâs simple de la 
teoria de la uniôn aduanera neoclâsica, con un énfasis en los efectos estâticos de 
creaciôn y desviaciôn de comercio como criterios de evaluaciôn. Sus rasgos 
fundamentales son: a) Mercado integrado para el comercio de bienes, con aranceles 
extemos bajos y sin restricciones de otro género al comercio y a las inversiones; b) 
instrumentes de la integraciôn comercial clâsica, en la cual los mecanismos del 
mercado ampliado son los responsables del comercio y la asignaciôn de recursos; c) 
no se emplean politicas e instrumentes destinados a promover actividades 
especificas. Por lo mismo, aparté del muy moderado nivel y escalonamiento del 
arancel extemo, el reste es neutre en sus efectos sobre la asignaciôn de recursos; d) 
no existen o son inocuos los instrumentes que puedan servir para dar un tratamiento 
preferencial y compensatorio a los ipiembros mâs débiles o vulnérables 
econômicamente, identificândolas como propias de una integraciôn econômica. El 
modelo de integraciôn andino, tiene las ventajas y las limitaciones que los propios 
neoclâsicos advirtieron en los primeros anâlisis de la uniôn aduanera y la zona de 
libre comercio: es un modelo que ignora los efectos dinâmicos de la integraciôn, que 
se basa en supuestos de competencia donde no tienen cabida los costos decrecientes, 
es decir, las industrias a escala, pasa por alto los efectos distributivos del comercio 
intemacional. G. Salgado Penaherrera, El grupo andino de hoy: eslabôn hacia la 
integraciôn de Sudamérica, Quito, 1998, pp. 32 y ss.
Vid. G. Creamer, “Regionalismo abierto en la comunidad andina: <^ Creaciôn 
o desviaciôn de comercio?”, El trimestre econômico, vol. 71, 2004, p. 45.
M. J. Cârdenas, “Implicaciones del regionalismo abierto...”, op. cit, p. 6.
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Acuerdo de Cartagena, tales como, la liberacion del comercio de bienes 
en la Subregion, la adopciôn de un arancel extemo comùn, la 
armonizaciôn de instrumentes y politicas de comercio exterior y de 
politica econômica^^'.
En este entomo se hace necesaria la introducciôn de reformas 
institucionales y programàticas al Acuerdo de Cartagena, al Pacto 
Andino se le da una dimensiôn politica y se amplia su alcance mâs allâ 
de lo puramente comercial y econômico, pasa a convertirse, en 1996, en 
la CAN, estableciéndose un Sistema Andino de Integraciôn (SAI). Es 
especialmente relevante la institucionalizaciôn del Consejo Presidencial 
Andino y del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores 
como nuevos ôrganos de orientaciôn y direcciôn politica, asimismo, la 
entrada en funcionamiento de la Secretaria General de la Comunidad 
Andina (1997), organismo de carâcter ejecutivo (con sede en Lima), 
persigue el interés comunitario, su funciôn principal consiste en la 
verifîcaciôn de la correcta aplicaciôn del ordenamiento juridico andino 
por parte de todos y cada uno de los Paises parte, no estâ sujeta a 
mandato imperativo alguno (nacional o extranjero)^^ .^ Siguiendo con el 
ânimo renovador, se modifîca el Tribunal Andino, a través del Protocolo 
Modificatorio del Tratado de Creaciôn del TJA, que entrô en vigor en 
1999, que fortalece y amplian sus competencias^^^, se reforma también 
el Parlamento Andino, a través del Protocolo Modificatorio de su 
Tratado de Creaciôn y del Protocolo Adicional sobre Elecciones 
Directas y Universales de sus Représentantes, lo que permite su 
consolidaciôn como ôrgano délibérante, a su vez, la CAN se constituye
Vid. http://wW W .com unidadandm a.org/quienes/can.htm
Secretaria General de la CAN, Resoluciôn 535 de 3 de agosto de 2001.
Los procesos de integraciôn precisan para asegurar el imperio del Derecho en 
la regiôn, y con ello una garantia para la seguridad juridica y la efectiva salvaguarda 
de los derechos de los particulares, el establecimiento de un sistema jurisdiccional, 
que no sôlo contrôle la legalidad de las normas de las instituciones comunitarias y de 
aquellas que sean producto de la potestad legislativa de los Estado, sino también la 
compatibilidad de las conductas de las personas fïsicas y juridicas de la zona con el 
ordenamiento comunitario. A. Perotti, Algunas consideraciones sobre la 
interpretaciôn prejudicial obligatoria en el Derecho andino, Buenos Aires, p. 2. 
http://www.comunidadandina.org/bda/docs/can-int-0010.pdf
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como una organizaciôn subregional con personeria juridica 
intemacional.
B) Sistema Andino de Integraciôn
Dada la importancia de ôrganos e instituciones^^"' de la CAN, los que 
conforman el SAI, que buscan objetivos comunes, como profundizar la 
integraciôn^^^ subregional andina, promover su proyecciôn extema y 
robustecer las acciones relacionadas con el proceso, desarrollândolos de 
manera complementaria^^^, en atenciôn a sus respectivas competencias, 
se hacen las siguientes puntualizaciones respecto a su composiciôn:
i) El Consejo Presidencial Andino es el mâximo ôrgano del SAI, es 
compétente para emitir Directrices sobre distintos âmbitos de la 
integraciôn subregional; définir la politica de esta integraciôn; orientar e 
impulsar las acciones en asuntos de interés de la subregiôn; evaluar el 
desarrollo y los resultados del proceso de integraciôn; examinar todas 
las cuestiones y asuntos relativos al desarrollo del proceso y sus 
relaciones extemas; considerar y emitir pronunciamientos sobre los 
informes y recomendaciones presentados por los ôrganos e instituciones 
del SAI.
ii) La Secretaria General asumiô, entre otras, las atribuciones hasta 
ese entonces llevadas a efecto por la Junta del Acuerdo de Cartagena, 
cuenta en su haber con capacidad propositiva, dada su facultad para 
formular Propuestas de Decisiôn al Consejo Andino de Ministros de 
Relaciones Exteriores y a la Comisiôn, brinda iniciativas y sugerencias a 
la reuniôn ampliada del citado Consejo, para facilitar o acelerar el 
cumplimiento del Acuerdo de Cartagena, igualmente le compete 
administrar el proceso de integraciôn subregional; resolver asuntos 
sometidos a su consideraciôn; velar por el cumplimiento de los 
compromisos comunitarios; mantener vinculos permanentes con los
Respecto a la evoluciôn institucional de los sistemas de integraciôn en 
América Latina vid. SELA, La integraciôn y  sus instituciones en América Latina y  
el Caribe, SP/D, n° 1-05, febrero, 2005.
L. C. Sachica, Derecho comunitario andino, Bogota, 1990, p. 30.
F. Uribe Restrepo, El derecho de integraciôn en el grupo andino, Quito, 
1990, p. 51.
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Paises parte y de trabajo con los ôrganos ejecutivos de las demas 
organizaciones régionales de integraciôn y cooperaciôn,
iii) La Comisiôn es el ôrgano normativo del SAI, esta integrada por 
un représentante plenipotenciario de cada uno de los Paises parte, el 
resultado de su funciôn legislativa son las Decisiones, funciôn que ha 
pasado a compartir con el Consejo Andino de Ministros de Relaciones 
Exteriores. Formula, ejecuta y évalua la politica de integraciôn 
subregional andina en materia de comercio e inversiones; adopta las 
medidas necesarias para el logro de los objetivos del Acuerdo de 
Cartagena, asi como para el cumplimiento de las Directrices del Consejo 
Presidencial Andino; coordina la posiciôn conjunta de los Paises parte 
en foros y negociaciones intemacionales en el âmbito de su 
competencia.
iv) El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores 
constituye la direcciôn politica del SAI, entre sus funciones estan, 
asegurar la consecuciôn de los objetivos del proceso de integraciôn 
subregional y formular y ejecutar la politica exterior^^  ^de la Comunidad 
Andina; suscribe Convenios y Acuerdos con terceros paises o gmpo de 
paises o con organismos intemacionales, sobre temas globales de 
politica exterior y de cooperaciôn; coordina la posiciôn conjunta de los 
Paises parte en foros y negociaciones intemacionales, en el âmbito de su 
competencia. Emite, para lo que requiere consenso, Declaraciones, que 
son manifestaciones de carâcter no vinculante, asi como Decisiones, que 
son normas juridicas que se rigen por lo establecido en el Tratado de 
Creaciôn del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena.
v) El Parlamento Andino es el ôrgano délibérante del SAI, de 
naturaleza comunitaria, représenta a los pueblos de la Comunidad 
Andina, le corresponde participar en la generaciôn normativa del 
proceso, mediante sugerencias de proyectos de normas de interés comùn 
a los ôrganos del Sistema; promueve la armonizaciôn de las
En la CAN no existen realmente loe elementos que definirian una acciôn 
exterior conjunta de sus Paises parte, lo que no obsta para que en ella se présente una 
voluntad de sentar bases para una concertaciôn politica que lleve a sus Paises parte a 
mantener la misma posiciôn en determinados foros intemacionales y a expresarse en 
ocasiones con una ùnica voz en el marco de las relaciones intemacionales. C. M. 
Diaz Barrado, op. cit., p. 63.
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legislaciones de los Paises parte y de las relaciones de cooperaciôn y 
coordinaciôn con los Parlamentos de los paises andinos y de terceros 
paises.
vi) Otros organismos e instituciones, entre ellos, la Corporaciôn 
Andina de Fomento (CAF), Fondo Latinoamericano de Réservas 
(FLAR), Consejo Consultivo Empresarial, Consejo Consultivo Laboral, 
Universidad Andina Simôn Bolivar.
II. Protecciôn jurisdiccional: Tribunal de Justicia Andino
L Competencias
El TJA, ôrgano jurisdiccional, que también forma parte de las 
instituciones comunitarias, estaba conformado por cinco Magistrados, 
en la actualidad cuatro^^ ,^ représentantes de cada uno de los Paises parte, 
con competencia territorial en la subregiôn andina; contrôla la legalidad 
de las normas comunitarias; interpréta las normas que conforman el 
ordenamiento juridico de la CAN, para asegurar la aplicaciôn uniforme 
de éstas en el territorio de los Paises parte y dirime determinadas 
controversias. Fue estructurado siguiendo los lineamientos del TJCE^^ ,^
A través de la Decision 633 de 12 de junio de 2006, denominada 
“Conformaciôn del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina”, se modified el 
numéro de Magistrados que integran el TJA que pasan a ser 4 (igual al numéro de 
Paises Miembros de la CAN), en vez de 5, como consecuencia de la denuncia a la 
CAN, presentada por la Repùblica Bolivariana de Venezuela.
Valga mencionar respecto al TJCE que varias de sus decisiones aparecen 
justificadas de forma exclusiva en la lôgica de la integraciôn, de la que se critica un 
cierto formalismo integracionista, sin embargo, en el Derecho privado comunitario 
el desarrollo judicial deviene un engranaje esencial del sistema, por la propia 
tradiciôn europea del derecho judicial, entomo, dentro del que la jurispmdencia del 
TJCE, dénota una cierta influencia ffancesa, tanto por el carâcter de las cuestiones 
procedimentales y formales, como por la estmctura expositiva o de construcciôn de 
la sentencia y, especifîcamente por el estilo y el lenguaje. Mencionar ademâs, que 
por régla general el TJCE no estâ vinculado por la fuerza del precedente, no rige en 
sentido estricto la régla stare decisis. Aunque trata de consolidar lineas 
jurispmdenciales para casos similares, y cita en sus sentencias asuntos anteriores 
resueltos en el mismo sentido, el TJCE varia de criterio, modificando su propia 
jurispmdencia. S. Sânchez Lorenzo, op. cit., pp. 102-109.
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con varias adaptaciones al escenario andino^ '^', tiene competencia 
exclusiva en determinadas materias, como cuando se trata de la 
interpretaciôn de las normas andinas; sus sentencias son de aplicaciôn 
directa, por lo que su ejecuciôn, en cualquiera de los Paises parte, no 
précisa ninguna homologaciôn o exequatur. En virtud del Tratado que lo 
créa, conoce de las acciones, taies como la de nulidad, incumplimiento, 
interpretaciôn prejudicial; también le compete, como lo introduce el 
Protocolo Modificatorio del Tratado de creaciôn del Tribunal de Justicia 
del TJA (Protocolo de Cochabamba)^^', para conocer del recurso por 
omisiôn o inactividad, cuya interposiciôn se faculta al Consejo de 
Ministros de Relaciones Exteriores, la Comisiôn, la Secretaria General y 
a las personas naturales o juridicas, cuando uno de los ôrganos 
comunitarios se abstuviera de cumplir una actividad a la que estuviera 
obligado en virtud de la normativa comunitaria; asimismo, es 
compétente para dirimir las controversias laborales que se susciten en 
los ôrganos e instituciones del SAI; también esta facultado para resolver 
conflictos de interés mediante arbitraje, en casos taies como: aplicaciôn 
o interpretaciôn de contratos, convenios o acuerdos, suscritos entre 
ôrganos e instituciones del SAI o entre éstos y terceros, cuando las 
partes asi lo acuerden; igualmente, puede acudirse a este Tribunal, y 
también a la Secretaria General, para arbitraje relativo a la aplicaciôn o 
interpretaciôn de aspectos contenidos en contratos de carâcter privado y 
regidos por el ordenamiento juridico de la CAN.
Con independencia de la efectividad real del TJA, la doctrina ha reconocido 
que el sistema andino se asemeja al establecido en la UE, y que este Tribunal asi 
como el TJCE, se aprecian, en materia de soluciôn de controversias, como idôneos 
para garantizar la correcta y coherente aplicaciôn de los respectivos ordenamientos 
jurîdicos a los que pertenecen. C. M. Diaz Barrado, op. cit., p. 62.
Protocolo Modificatorio del Tratado de Creaciôn del TJA, dictado en la 
ciudad de Cochabamba, Bolivia, a los 28 dias del mes de mayo de 1996.
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2. Contexto de las principales acciones
A) Acciôn de nulidad
La acciôn de nulidad estâ Regulada en los arts. 17 a 22 del Tratado 
de Creaciôn del TJA (Modificado por el Protocolo de Cochabamba); 
mediante esta acciôn se faculta al TJA para declarar la nulidad de las 
Decisiones de la Comisiôn y de las Resoluciones de la Secretaria 
General que hayan sido dictadas con violaciôn de las normas que 
conforman el ordenamiento juridico de la Comunidad Andina (incluso 
por desviaciôn de poder), acciôn que ünicamente puede interponerse 
dentro del ano siguiente a la fecha de entrada en vigor de taies actos^^ .^
En el entomo comunitario europeo se establece el Recurso de anulaciôn. El 
TJCE (art. 230 TCE) contrôla la legalidad de los actos del Consejo, de los que este 
adopta conjuntamente con el Parlamento Europeo, de los de la Comisiôn, de los del 
Banco Central Europeo (BCE) que no sean recomendaciones o dictâmenes, de los 
del Parlamento Europeo, destinados a producir efectos juridicos trente a terceros. 
Este recurso puede ser instaurado por cualquier Estado miembro, la Comisiôn y en 
determinadas ocasiones por el Parlamento, quienes instan al TJCE para que anule 
total o parcial taies actos. En ocasiones puede ser interpuesto por los particulares, 
cuando los actos de los que sean destinatarios les afecten directa e individualmente, 
en este ultimo caso se considéra que sôlo se ve afectado directamente, cuando la 
decisiôn, a causa de circunstancias especiales o de determinadas cualidades 
personales, le afecta de modo especial individualizândole, ademâs, contra 
determinadas disposiciones se requiere una afectaciôn cualificada del demandante, 
vg. el TJCE, efectuando un anâlisis de la situaciôn econômica general, admite el 
recurso de anulaciôn a particulares que hayan participado de modo especial en un 
procedimiento administrative de la Comisiôn para la protecciôn de sus intereses M. 
Herdegen, op. cit., p. 132. De otro lado, dado el sistema complete de recursos y 
procedimientos establecido para garantizar el control de la legalidad de los actos de 
las instituciones comunitarias, los particulares, que debido a los requisites de 
admisibilidad previstos en el pârrafo cuarto del art. 230 TCE no puedan impugnar 
directamente actos comunitarios de alcance general, como lo ha expresado el TJCE, 
tienen la posibilidad, segun los casos, de invocar la invalidez de taies actos bien de 
manera incidental ante el juez comunitario, en virtud del art. 241 TCE, bien ante los 
ôrganos jurisdiccionales nacionales, e instar a estos ôrganos, que no son 
compétentes para declarar por si mismos la invalidez de taies actos, a que soliciten 
un pronunciamiento del TJCE sobre este extremo por medio de la cuestiôn 
prejudicial. El TJCE también ha manifestado, que la posibilidad de que los 
particulares aleguen ante los ôrganos jurisdiccionales nacionales la invalidez de un 
acto comunitario de alcance general, no estâ sujeta al requisite de que se hayan ya
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La finalidad de esta acciôn, como lo ha reiterado el TJA en varias 
ocasiones, es la tutela del ordenamiento juridico andino, de tal modo que 
la disposiciôn del mismo que contrarie normas superiores, quede sin 
efecto; como en todo régimen juridico, a través de esta acciôn, se busca 
garantizar los principios de legalidad y de jerarquia. Este ultimo, cuya 
base esta constituida, en las organizaciones estatales por la Constituciôn 
y, en los ordenamientos comunitarios por los Tratados Fundacionales, 
como lo manifiesta el TJA, la jerarquia se integra con la variedad de 
actos régla, que en los diferentes grados u ôrdenes de competencia son 
expedidos por los ôrganos que cumplen las funciones estatales o 
comunitarias, en ejercicio de las competencias de que han sido 
investidos formai, funcional o materialmente (STJA de 2 de febrero de 
2001, proceso 24-AN-99).
Al TJA en el ejercicio de la acciôn en comento, ünicamente le esta 
permitido conffontar la norma objeto de la demanda con la disposiciôn 
superior que se alega como vulnerada, debiendo en consecuencia, 
decretar pura y simplemente la anulaciôn o no de la norma demandada, 
no pudiendo sobrepasar ésta limitante, por lo que, por ejemplo, no puede 
pronunciarse respecto aspectos indemnizatorios, dado que la sentencia 
que dicta es exclusivamente declarativa y no de condena. Al estar latente 
en esta acciôn el interés general, es accesible a todos o a la mayor parte 
de los sujetos del ordenamiento juridico andino, por lo mismo, no es 
susceptible de desistimiento o de transacciôn. Como ha expresado el 
TJA esta acciôn, si bien subjetiva por lo que respecta a la legitimaciôn 
para interponerla, es en cambio, de carâcter predominantemente objetivo 
en cuanto se encuentra consagrada en interés general a fin de que 
prevalezca la defensa de la legalidad abstracta de las normas de nivel 
superior sobre las normas y los actos de inferior categoria, y por ello el 
sistema de recursos andino, su ejercicio no persigue, cuando menos en
adoptado efectivamente en el Derecho nacional medidas para la aplicaciôn de dicho 
acto, bastando con que el ôrgano jurisdiccional nacional conozca de un litigio real en 
el que se plantée, con carâcter incidental, la cuestiôn de la validez de tal acto. Por lo 
demâs, se ha puesto de manifîesto que en el examen de los actos juridicos de las 
instituciones comunitarias, que précisa un juicio valorativo de situaciones 
econômicas complejas, el TJCE admite a las mismas cierto margen de apreciaciôn 
econômico juridico.
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forma directa, el restablecimiento de derechos particulares y concretos, 
sino, se repite, el imperio de la jerarquia normativa, caracteristica de 
todo ordenamiento juridico^^^. En tal sentido, la impugnaciôn de las 
disposiciones objeto de esta acciôn puede ser instada por algün Pais 
parte, la Comisiôn, la Secretaria General o por las personas naturales o 
juridicas. Precisar respecto a la facultad de interposiciôn, de un lado, 
respecto a los Paises parte, que cuando se trate de impugnar las 
Decisiones de la Comisiôn, podran incoarla, a condiciôn de que no haya 
sido adoptada con su voto afirmativo, de otro lado, con relaciôn a las 
personas particulares, a condiciôn de que las normas objeto de demanda 
les son aplicables y les causen peijuicio.
El alcance de esta acciôn ha sido debatido, por ejemplo, en un asunto 
enmarcado en el âmbito de los contratos de licencia de marca de fâbrica, 
concretamente suscritos entre una empresa de la subregiôn y una 
empresa extranjera, en el que como consecuencia del Dictamen de 
incumplimiento emitido por la Secretaria General de la CAN, para el 
caso, contra la Repùblica del Ecuador, se interpuso ante el TJA acciôn 
de nulidad; en este asunto, el TJA declarô improcedente la referida 
acciôn, toda vez que considerô que los dictâmenes emitidos por la 
Secretaria General no son susceptibles de acciones de nulidad, con los 
que se pretenda corroborar su legalidad, ya que como el mismo lo ha 
manifestado, tanto por su naturaleza como por los objetivos que 
persigue dicha instituciôn juridica, tal acto debe ser apreciado por la 
instancia judicial ünicamente dentro del ejercicio de la acciôn de 
incumplimiento que ante ella se ventile, absteniéndose el TJA, en este 
caso y en consecuencia de fallar sobre el fondo de la cuestiôn debatida. 
Conclusiôn a la que llegô el TJA al considerar que los dictâmenes de la 
Secretaria, independientemente de la forma en que se materialicen, son, 
realizando una analogia con el Derecho comunitario europeo, actos no 
vinculantes, no susceptibles a través del ejercicio de la acciôn de
El diseno institucional y normativo de la CAN responde a un verdadero 
proceso de integraciôn que guarda ciertas similitudes con el proceso de integraciôn 
de la UE, ello con independencia del grado de cumplimiento del ordenamiento de la 
primera y los problemas que esta cuestiôn ha generado en la misma. Ordenamiento 
del que valga anotar, se aprecia, al menos formalmente, las caracteristicas propias de 
un ordenamiento juridico de integraciôn. C. M. Diaz Barrado, op. cit., p. 57.
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anulaciôn, de discusiôn judicial ante los jueces comunitarios; para ello, 
aclara que si bien en el ordenamiento juridico andino no existe una 
disposiciôn expresa como si la hay en el derecho comunitario europeo, 
que excluya de la acciôn de nulidad los dictâmenes de la Secretaria 
General, ello lôgicamente se deduce de la naturaleza juridica de esta 
clase de actos. Al respecto, el TJA ha considerado como équivalentes 
los dictâmenes de la Comisiôn Europea y los de la Secretaria General 
Andina, citando para el efecto la sent, de 11 de noviembre de 1981 del 
TJCE, en la que se indica que hay que tener en cuenta que si las medidas 
de carâcter puramente preparatorio no pueden, como taies, ser objeto de 
un recurso de anulaciôn, las ilegalidades eventuales que las pudieran 
afectar podrian invocarse en apoyo de un recurso dirigido contra el acto 
defînitivo del que constituyan una fase de elaboraciôn. Entiende, que 
taies dictâmenes tienen caracteristicas de acto preparatorio o acto 
intermedio, los que por defmiciôn no son susceptibles de discusiôn 
judicial independiente. Esta clase de actos, no son actos que ponen fin a 
una actuaciôn administrativa, ni hacen imposible su continuaciôn, ni 
tampoco contienen una manifestaciôn de voluntad del organismo 
emisor, razôn ésta que los asemeja mâs a los actos preparatorios o actos 
intermedios.
B) Acciôn de incumplimiento
La acciôn de incumplimiento esta regulada en los arts. 23 a 31 del 
Tratado de Creaciôn del TJA (Modificado por el Protocolo de 
Cochabamba); se origina por la inobservancia, por parte de los Paises 
parte, de las obligaciones que han adquirido en virtud de las normas que 
conforman el ordenamiento juridico andino^ "^'. Esta acciôn se instaurô
En la UE el TJCE es compétente para conocer del recurso por 
incumplimiento, en el cual contrôla que los Estados miembros de la regiôn cumplan 
con las obligaciones que les impone el Derecho comunitario, y en caso de que 
declare que se ha producido un incumplimiento del mismo, el Estado incumplidor 
estâ obligado a adoptar de inmediato las medidas necesarias para poner fin a su 
incumplimiento, y de ser declarado el incumplimiento puede imponerle el pago de 
una cantidad a tanto alzado o de una multa coercitiva (art. 226 TCE y demâs 
disposiciones concordantes). Este recurso puede ser instaurado por la Comisiôn, en 
cuya sede previamente se ha llevado a efecto un procedimiento preestablecido que
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como el instrumento por excelencia, a través del cual el TJA le 
corresponde vigilar el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por 
los referidos Paises parte, de acatar y no obstaculizar la aplicaciôn de las 
normas que constituyen el ordenamiento supranacional del que son 
Miembros. En este sentido, en el ejercicio de su funciôn de tutelar el 
cumplimiento de las obligaciones derivadas del Acuerdo, al TJA le 
corresponde examinar en la acciôn de incumplimiento todas las 
actuaciones que por ejecuciôn u omisiôn de los Paises parte, puedan 
implicar violaciôn del ordenamiento juridico andino; Tribunal que juzga 
el comportamiento de los Paises parte de la CAN, antes que la conducta 
de las empresas particulares que eventualmente pueden estar 
involucradas, no obstante, como lo ha expresado el mismo Tribunal, los 
Paises parte, en la acciôn de incumplimiento, de alguna manera 
defienden los intereses de sus nacionales y, si asi es, en esta calidad 
habrâ de juzgarse su conducta en la medida en que ella haya podido 
reflèjarse en la decisiôn final del Estado que incumple, en la 
controversia ha de aplicarse pues el principio de la buena fe, que inspira 
la ejecuciôn de los tratados como los negocios juridicos entre 
particulares. El TJA ha reiterado que la naturaleza de la acciôn en 
cuestiôn es esencialmente contenciosa y la sentencia que de ella se 
derive no sôlo es declarativa en el sentido de limitarse a la mera 
declaraciôn de la existencia de un derecho o de una obligaciôn, sino que 
también esta llamada a imponer el cumplimiento de una prestaciôn de 
hacer o de no hacer, lo que se desprende claramente del Tratado de 
Creaciôn del Tribunal, cuando establece que la sentencia de 
incumplimiento implica para el Pais cuya conducta ha sido objeto de 
reclamo, la obligaciôn de adoptar las medidas necesarias para la 
ejecuciôn de la sentencia (STJA de 2 de febrero de 2001, proceso 24- 
AN-99).
ha culminado con un dictamen motivado, que no ha sido cumplido en plazo por el 
Estado comunitario imputado, recurso que también puede ser instaurado por 
cualquier Estado miembro, cuando igualmente estimare que otro Estado miembro ha 
incumplido una de sus obligaciones comunitarias, para lo que de forma previa debe 
someter el asunto de que se trate a la Comisiôn, la que emite dictamen motivado. 
Incluso si la Comisiôn no ha emitido tal dictamen en el plazo determinado (très 
meses desde la fecha de la solicitud), tal Estado miembro puede recurrir ante el 
TJCE.
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Como presupuesto procesal de esta acciôn deben llevarse a efecto 
tramites previos ante la Secretaria General de la CAN en la fase pre- 
contenciosa o administrativa, actos prejudiciales éstos que el TJA 
asemeja a los que constituyen el “agotamiento de la via gubemativa”, 
finalizados los cuales ésta emite un dictamen motivado; 
independientemente del sentido de éste e incluso si no se hubiere 
emitido, desde ese momento se abre la opciôn de acudir al Tribunal. 
Tramitaciôn ante la Secretaria que bâsicamente consiste, de acuerdo con 
la Decisiôn 425 del Consejo Ministros de Relaciones Exteriores 
(Reglamento de Procedimientos Administrativos de la Secretaria 
General de la CAN), en que ésta, de ofîcio o a peticiôn de un Pais parte 
o de un particular, remite sus observaciones por escrito al Pais 
implicado, en las que pone de manifîesto su supuesto incumplimiento, 
fijando a su vez un plazo para que dicho Pais conteste; una vez recibida 
la respuesta o vencido este plazo, este organismo se pronuncia mediante 
dictamen motivado. En igual sentido, el TJA ha esquematizado los 
trâmites previos, asi: i) formulaciôn de observaciones por escrito, hecha 
por la Secretaria General al Pais parte al que se imputa el 
incumplimiento (observaciones que se formulan de ofîcio, o por reclamo 
que présente un Pais parte o personas particulares), ii) la respuesta del 
pais cuya conducta es objeto de las observaciones, iii) la elaboraciôn y 
emisiôn de un dictamen por la Secretaria General, el cual puede ser de 
incumplimiento, en el caso de que asi resuite cuando el Pais parte 
inculpado no haya dado respuesta a las observaciones o que éstas no 
sean satisfactorias; o, correlativamente, de cumplimiento si las 
explicaciones rendidas asi lo ameritan. Como lo establece el Tratado de 
Creaciôn del TJA, si el dictamen fuera de incumplimiento y el Pais parte 
requerido persistiere en la conducta objeto del reclamo, la Secretaria 
General deberâ solicitar el pronunciamiento del Tribunal, y en caso de 
que no la intente dentro del plazo establecido para el efecto (sesenta dias 
siguientes al momento de emisiôn del dictamen), el pais reclamante 
estaria facultado para acudir directamente al Tribunal; éste ultimo, 
también puede ejercerla directamente, en el evento en que la Secretaria 
General no emitiere su dictamen dentro del correspondiente plazo 
(sesenta y cinco dias siguientes a la fecha de presentaciôn del reclamo) o 
si tal dictamen no fuere de incumplimiento.
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Asimismo, pueden valerse de esta acciôn, acudiendo directamente al 
Tribunal, ademas de la Secretaria y del Pais réclamante, como lo 
introduce el Protocolo de Cochabamba, las personas naturales o 
juridicas afectadas en sus derechos por el incumplimiento de un Pais 
parte, claro esta, siempre y cuando se surtan los tramites previos ante la 
Secretaria General. A titulo de ejemplo, respecto a la facultad de los 
particulares para la interposicion de esta acciôn, citar un asunto en el 
que se alegô un supuesto incumplimiento de la normativa comunitaria, 
por parte de la Repùblica de Colombia, al incorporar en su legislaciôn el 
Tratado de Cooperaciôn en Materia de Patentes (PCX), elaborado en 
Washington el 19 de junio de 1970, enmendado el 28 de septiembre de 
1979 y modificado el 3 de febrero de 1984 y el 3 de octubre de 2001; 
asunto en el que el TJA no se pronunciô sobre el fondo de la cuestiôn, 
toda vez que inadmitiô la correspondiente demanda por falta de 
legitimaciôn activa (STJA de 29 de mayo de 2002, proceso 75-AI- 
2001), manifestando que si el actor no se afirma titular de un derecho 
subjetivo sino de un interés legitimo, este es insufîciente para ejercer la 
acciôn de incumplimiento; que ciertamente, no es posible identificar a 
su respecto, a propôsito del hecho presuntamente constitutivo del 
incumplimiento del Pais parte demandado, la estructura de una relaciôn 
juridica en cuyo âmbito ocupe la posiciôn de ventaja en que se expresa 
la titularidad del derecho subjetivo; tampoco observa en el caso 
demostraciôn alguna de que se haya producido, en peijuicio del actor, la 
privaciôn de un derecho o el impedimento, restricciôn u obstaculizaciôn 
de su ejercicio; a su vez, indica que el Estatuto del Tribunal, al 
disciplinar los requisitos adicionales de la demanda en la acciôn de 
nulidad y en la de incumplimiento, si bien exige en ambos casos el 
mismo requisito probatorio de la afectaciôn de los derechos subjetivos o 
de los intereses legitimos del actor, como si el ejercicio de ambas 
acciones se hallase sujeto a las mismas condiciones, no obstante, en el 
Tratado de Creaciôn del Tribunal las diferencia nitidamente, por lo que, 
siendo el Estatuto una norma derivada o secundaria trente a la norma 
fundamental o primaria del Tratado, esta prima sobre aquélla y se aplica 
obligatoriamente con preferencia; resultando como se indicô, que el 
actor no se hallaba legitimado para ejercer la acciôn de incumplimiento 
en el asunto en cuestiôn.
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Por lo demâs, como lo ha expresado el TJA, el Tratado del Tribunal 
no establece plazo de caducidad alguno para que la Secretaria entable la 
acciôn judicial de incumplimiento, pues el plazo que establece para que 
la misma solicite el pronunciamiento del Tribunal, transcurrido el cual 
ya los Paises parte pueden acudir directamente ante este, no entrana 
caducidad alguna de dicha acciôn; a su vez, que tampoco establece la 
norma comunitaria, ningün término de prescripciôn de la acciôn de 
incumplimiento.
3. Interpretaciôn prejudicial
A) Pieza clave del sistema jurisdiccional de la CAN
La interpretaciôn prejudicial es una de las principales vias por las 
que se va delimitando el alcance del Derecho comunitario andino, como 
puede verifîcarse con base en los propios pronunciamientos del TJA 
(dentro de los que predominan los referidos a la propiedad 
intelectual)^^^, asi como de la Secretaria General de la CAN. La 
interpretaciôn prejudicial esta regulada en los arts. 32 a 36 del Tratado 
de Creaciôn del TJA (modificado por el Protocolo de Cochabamba), con 
la finalidad de asegurar la aplicaciôn uniforme de las normas 
comunitarias en los Paises andinos, se establece para aquellos eventos 
en los que los jueces nacionales conozcan de un proceso en que deba 
aplicarse o se controvierta alguna de las normas del ordenamiento 
juridico andino, para determinar su contenido y alcance, debiendo taies 
jueces, apreciar los hechos y decidir la controversia a la luz de la 
interpretaciôn del TJA^^ .^ Como este lo ha manifestado, la interpretaciôn
Vid. P. Bueno Martinez, “La interpretaciôn prejudicial Comunitaria del 
Régimen comùn de propiedad intelectual del Facto Andino”, Derechos intelectuales, 
1996, p p .101-122.
Como notas caracteristicas de la interpretaciôn prejudicial, de las cuales 
depende que esta cumpla la funciôn para la que ha sido creada, son la leal 
cooperaciôn y buena fe que deben estar présentés en la comunicaciôn Tribunales 
nacionales-TJA. Principios estos que tienen su especlfica concreciôn en el respecto 
por unos de la competencia del otro, y viceversa. En el fondo debe darse entre 
ambos ôrdenes jurisdiccionales una relaciôn de autonomia, pero a la vez la
353
prejudicial es la pieza clave del sistema jurisdiccional de la CAN, 
mecanismo con el que asegura la aplicaciôn uniforme de las normas que 
conforman el Ordenamiento Juridico Andino, y convierte 
automâticamente en jueces comunitarios a los jueces nacionales de los 
Paises parte (STJA de 2 de febrero de 2005, proceso 157-IP-2004). Para 
la consecuciôn del objetivo primordial, esto es, una aplicaciôn 
simultanea y uniforme de la normativa comunitaria, se requiere, como lo 
ha precisado el TJA, la cooperaciôn directa y reciproca entre el mismo y 
el ôrgano jurisdiccional nacional, en atenciôn a un reparto de 
competencias con el que se pretende asegurar la uniformidad de los 
efectos juridicos del Derecho comunitario en todos los Paises parte. Sin 
embargo, la facultad de interpretaciôn de la norma comunitaria se 
atribuye en exclusiva al TJA, quien debe interpretarla en forma objetiva, 
al juez nacional le esta vedada tal facultad, aùn cuando tal norma tenga 
también la condiciôn de ser norma de derecho intemo, pero es el juez 
nacional quien esta llamado a aplicarla al caso concreto del que conoce 
en el orden intemo.
Segun el propio TJA su funciôn en estos casos, es la de interpretar la 
norma comunitaria desde el punto de vista juridico, es decir, buscar el 
significado para precisar su alcance; funciôn que difîere de la de aplicar 
la norma a los hechos, tarea que es exclusiva del juez nacional dentro de 
las esteras de su competencia (STJA de 3 de septiembre de 1999, 
proceso 30-IP-99). Entiende el TJA que se ha establecido asi un sistema 
de divisiôn de trabajo y de colaboraciôn armônica entre de un lado, los 
jueces nacionales, encargados de aplicar las normas de la integraciôn, 
competencia que les atribuye el caso, a los hechos demostrados en los 
correspondientes procesos, y de otro, el ôrgano judicial andino al que le 
compete, privativamente, la interpretaciôn de las normas 
comunitarias^^^, sin pronunciarse sobre los hechos y absteniéndose de
coordinaciôn e interdependencia, sin olvidarse que en la misma no existe elemento 
alguno de jerarquizaciôn. A. Perotti, op. cit.. p. 17.
En la region europea se ha puesto de manifîesto, en relaciôn con la 
interpretaciôn prejudicial, que el TJCE no es un ôrgano jurisdiccional de apelaciôn 
en contra de las resoluciones de los ôrganos jurisdiccionales nacionales, sino que es 
un ôrgano que se pronuncia sobre cuestiones de Derecho comunitario a fin de 
asegurar la aplicaciôn efectiva de la normativa que lo integra y de evitar que las 
diferencias entre las reglas de interpretaciôn de los distintos ôrganos jurisdiccionales
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interpretar el derecho nacional o intemo, para no interferir con la tarea 
que es de exclusiva competencia del juez nacional (STJA de 3 de 
diciembre de 1987, proceso l-IP-87).
Con la interpretaciôn prejudicial, no se busca unificar las 
legislaciones intemas de los Paises de la CAN, sino mas bien, que 
tengan una percepciôn comùn de lo que quiso decir el legislador andino 
al crear la norma comunitaria, considéra asi el TJA que su funciôn de 
interpretar las normas andinas, a fin de asegurar su aplicaciôn uniforme 
en el territorio de los Paises parte, es bâsica e indispensable para tutelar 
la vigencia del principio de legalidad en el proceso de integraciôn 
andina y para adaptai funcionalmente su complejo ordenamiento 
juridico (STJA de 15 de febrero de 1988, proceso l-IP-87). Asimismo, 
resalta que la solicitud de interpretaciôn no constituye, ni puede 
equipararse a una pmeba a favor o en contra de las partes, sino una via 
autônoma de acceso, mediante consulta, al ôrgano jurisdiccional de la 
Comunidad (STJA de 17 de marzo de 1995, proceso lO-IP-94; de 10 
abril de 2002, proceso Ol-IP-2002). Por lo demâs, destaca la Repùblica 
de Colombia, como el Pais parte de la CAN que mas recurre al TJA, por 
via de interpretaciôn prejudicial, con mucha diferencia respecto a los
nacionales, lleven a interpretaciones divergentes de una misma norma comunitaria, 
lo que constituye cierta garantia de uniformidad de un Derecho como el comunitario 
que es aplicado en sede jurisdiccional, tanto por el TJCE como por ôrganos 
judiciales de cada uno de los Estados miembros, éstos ùltimos al contrôlai la 
ejecuciôn de tal Derecho al interior de los mismos. El TJCE no responde mediante 
mero dictamen, sino mediante sentencia o acto motivado, hallândose en 
consecuencia el ôrgano jurisdiccional nacional destinatario, vinculado por la 
interpretaciôn ofrecida, respuesta del TJCE que igualmente vincula al resto de los 
ôrganos jurisdiccionales nacionales que conozcan de un problema idéntico. El 
pronunciamiento que résulta del ejercicio de esta competencia détermina cuâl es el 
estado de la cuestiôn en el Derecho comunitario, de mariera que el ôrgano nacional 
al que va destinada la decision debe aplicar, al litigio que la origina, la normativa tal 
y como la ha inteipretado el Tribunal, sin alterarlo ni deformarlo, interpretaciones 
del Derecho comunitario que van creando y estructurando jurisprudencia, en la que 
varios de los principios de este Derecho se van estableciendo, en la que también se 
va consolidando la interpretaciôn de las normas comunitarias. El TPI conoce 
también de cuestiones prejudiciales, en materias especificas, las que pueden ser 
excepcionalmente reexaminadas por el TJCE en caso de riesgo grave de que se 
vulnere la unidad o la coherencia del Derecho comunitario, motivo que puede 
ocasionar que el TPI, remita desde el principio este asunto ante el TJCE. Vid. S. 
Sânchez Lorenzo, op. cit., pp. 102-109.
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demâs Paises parte de la CAN, dada su especial afecciôn, como se ha 
evidenciado en la prâctica, a la solucion judicial de las controversias.
B) Fautas procedimentales
La solicitud de interpretaciôn prejudicial se efectùa para cada caso 
(rige para el caso subjudice), incluso cuando se entienda que la norma es 
clara y existan precedentes jurisprudenciales sobre igual materia. La 
solicitud^^  ^debe ser formulada de oficio, pero si es una de las partes en 
el proceso la que insta al Juez nacional para que procéda a elevar la 
consulta, a lo cual tiene pleno derecho en cualquier momento del 
proceso, en ningùn caso, como lo ha precisado el TJA, tal solicitud 
podria ser sometida a un trâmite procesal que no se compagine con su 
naturaleza y su finalidad, en tal sentido, no podria aplicarse a la referida 
solicitud las normas procesales que regulan por ejemplo el régimen 
probatorio, senalando términos perentorios y oportunidades précisas 
para decretar y practicar pruebas, pues la interpretaciôn prejudicial es un 
requisito para dictar sentencia que se puede cumplir en cualquier 
tiempo.
La acciôn prejudicial puede ser solicitada en virtud de una consulta 
facultativa u obligatoria. La primera puede solicitarla directamente el 
juez nacional, mediante simple oficio, siempre que la sentencia que 
dirime el caso sea susceptible de recursos en Derecho intemo, y en caso 
de que llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere 
recibido la interpretaciôn del Tribunal, deberâ decidir el proceso; la 
segunda, esto es, la obligatoria, se exige cuando la sentencia no es 
susceptible de recursos en Derecho intemo, el juez nacional, que incluso 
puede ser un juez de primera instancia, debe entonces suspender el 
procedimiento y solicitar directamente de oficio o a peticiôn de parte la 
interpretaciôn del Tribunal, suspensiôn que se surte hasta el efectivo
Esta solicitud se envia directamente por el Tribunal nacional, con el siguiente 
contenido: el nombre e instancia del juez o tribunal nacional consultante; la relaciôn 
de las normas del ordenamiento juridico de la CAN cuya interpretaciôn se requiere; 
la identificaciôn de la causa que origine la solicitud; el informe sucinto de los hechos 
que el solicitante considéré relevantes para la interpretaciôn; y, el lugar y direcciôn 
en que el juez o tribunal recibirâ la respuesta a su consulta.
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pronunciamiento del mismo; constituye en tal caso una solemnidad 
indispensable y necesaria que el juez nacional debe observar.
El TJA al resolver la cuestiôn prejudicial no esta forzado a 
interpretar las normas solicitadas por el juez nacional, pues sus 
facultades en este sentido son amplias, pudiendo en consecuencia 
determinar cuales normas del ordenamiento juridico comunitario 
interpretara, sean estas las solicitadas u otras que considéré pertinente 
para el caso en concreto. Una vez requerida la interpretaciôn prejudicial 
pasa a ser de la exclusiva competencia del TJA determinar cuales son, 
en definitiva, las normas pertinentes a interpretar, sugeridas o no por el 
requirente y todo con el fin de lograr una comprensiôn global del caso 
consultado; el que también puede resolver la consulta en el orden de 
prelaciôn que él mismo estime conducente (STJA de 2 de noviembre de 
1994, proceso l-lP-94). En cuanto a la sentencia que dicte el TJA en 
ejercicio de la acciôn prejudicial, ésta no es meramente una directiva o 
sugerencia, sino que es obligatoria, vinculante para el juez nacional. 
Para garantizar el cumplimiento y observancia de la interpretaciôn 
prejudicial, asi como la correcta y uniforme aplicaciôn del Derecho 
comunitario andino, corresponde a los Paises andinos y a la Secretaria 
General, velar por el cumplimiento y la observancia por parte de los 
jueces nacionales de lo establecido en la referida interpretaciôn. A su 
vez, tanto los Paises parte, como los particulares estân facultados para 
acudir ante el TJA, mediante la acciôn de incumplimiento, cuando el 
juez nacional no realice la consulta prejudicial, cuando ésta tenga el 
carâcter de obligatoria, habiendo realizado la consulta aplique una 
interpretaciôn diferente a la establecida por el TJA. En idéntico sentido, 
se establece la obligaciôn de los jueces nacionales de comunicar al TJA, 
cual ha sido el resultado de la sentencia dentro del proceso intemo, en el 
que debiô aplicarse la interpretaciôn prejudicial solicitada. 
Particularmente la falta de ejercicio de la acciôn prejudicial, cuando el 
juez nacional esta obligado a hacerlo, origina el pronunciamiento de la 
Secretaria General de la CAN, y en su caso, como se mencionô, una 
acciôn de incumplimiento ante el TJA, en el sentido de que con tal 
conducta se esta vulnerando el ordenamiento juridico andino.
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C) Obligatoriedad de la peticiôn prejudicial
A través de ejemplos ilustrativos obsérvese algunas pautas 
relacionadas con la obligatoriedad de la solicitud de interpretaciôn 
prejudicial^^^. Concretamente la Secretaria General de la CAN^^ se 
pronunciô respecto a un asunto conocido por la jurisdicciôn nacional de 
uno de los Paises parte, ocasionado por un conflicto de intereses en 
materia de contratos de licencia de marca de fâbrica, materia ésta 
expresamente regulada en el ordenamiento juridico andino, en el que el 
juez nacional compétente se abstuvo de solicitar la interpretaciôn 
prejudicial ante el TJA. En la resoluciôn de la Secretaria se puso de 
manifîesto que la normativa andina contentiva de la acciôn prejudicial, 
ùnicamente hace referenda a los recursos del Derecho intemo de los 
Paises parte, excluidos los recursos extraordinarios, ya que entre otras 
razones, éstos ùltimos solamente admiten planteamientos juridicos 
referentes exclusivamente al ordenamiento juridico intemo. Explica al 
efecto la Secretaria General de la CAN que el actual art. 33 del Tratado 
del Tribunal, contiene la facultad de solicitar la interpretaciôn
La modalidad obligatoria de interpretaciôn prejudicial andina représenta el 
nivel ultimo y mas importante de la relaciôn de cooperaciôn entre los jueces 
nacionales y el comunitario. Su fundamento primario debe buscarse en las 
consecuencias que para el Derecho comunitario andino pueden surgir a partir de una 
irrevisable sentencia nacional que aplique o interprète de forma errônea el 
ordenamiento regional. La aplicaciôn por el juez o la discusiôn manifiestamente 
fundada entre las partes sobre el sometimiento del asunto al Derecho andino origina 
en el tribunal nacional el deber de remitir la consulta al TJA. La imperatividad en la 
exigencia de la remisiôn al TJA, no sôlo afecta a las jurisdicciones nacionales que se 
ubiquen en la cabeza de los respectivos poderes nacionales sino a todos los 
tribunales que, en el caso concreto, constituyan la ultima instancia de la causa y en 
consecuencia cierren la via judicial nacional, con independencia de su posiciôn 
jerârquica dentro de la estructura jurisdiccional estatal. A. Perotti, op. cit., pp. 17 y 
ss.
Cf. Secretaria General de la CAN. Resoluciôn 171 de 17 de diciembre de 
1998. Dictamen 51-98 de Incumplimiento por parte del Ecuador, a través de la 
Quinta Sala de la Corte Superior de Guayaquil, de los arts. 40 y 41 del Acuerdo de 
Cartagena, y de los arts. 5°, 28, 29 y 31 del Tratado que créa el Tribunal de Justicia 
del Acuerdo de Cartagena. Esta resoluciôn fue confirmada en la Resoluciôn 210 de 
31 de marzo de 1999.
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prejudicial del TJA, en forma semejante a la regulacion anterior, sin 
embargo, desaparecio el carâcter optativo de la norma original al 
consagrarse en el pârrafo segundo de dicho articulo, que en todos los 
procesos en los que la sentencia no fuera susceptible de recursos de 
derecho intemo, el juez suspenderâ el procedimiento y solicitarâ 
directamente de oficio o a peticiôn de parte la interpretaciôn del TJA. A 
juicio de la referida Secretaria General, el Tratado del Tribunal habla de 
procesos susceptibles de recurso, los que entiende como recursos 
ordinarios mediante los cuales el superior conoce, en todo caso, de la 
sentencia o providencia del inferior; asi, los recursos extraordinarios 
estarian excluidos, dado que su viabilidad es incierta y su concesiôn 
depende de variadas circunstancias. Razona que si la sentencia del Juez 
de primera instancia en proceso de dos instancias es siempre susceptible 
de recurso ante el Tribunal Superior, la sentencia de este no siempre 
puede recurrirse en casaciôn o en revisiôn, por lo que el Tribunal 
Superior de segunda instancia estâ obligado a solicitar la interpretaciôn 
prejudicial del TJA pues no tiene ninguna seguridad de que alguna de 
las partes interponga recurso de casaciôn o de revisiôn, si no solicita la 
interpretaciôn prejudicial corre el riesgo de dictar una sentencia invâlida 
por incumplir las normas del citado Tratado, recursos extraordinarios 
que no implican aplicaciôn del Derecho comunitario, al tratarse 
ùnicamente cuestiones de Derecho intemo que afectan tan sôlo la 
aplicaciôn misma del derecho nacional, por tanto, ademâs, el Tratado 
alude al proceso y a los recursos de las instancias, no a recursos 
extraordinarios que son siempre eventuales. En suma, entiende que los 
recursos de que habla el Tratado del Tribunal son los recursos ordinarios 
accesibles a todas las partes en todos los procesos civiles o 
contenciosos^^\ Por lo cual, para la referida Secretaria, resultaria 
inviable para la Corte que conozca por ejemplo de un recurso como el 
de Casaciôn, solicitar y adoptar la interpretaciôn prejudicial del TJA, 
pues la técnica de casaciôn impone como limite el debate de derecho 
intemo objeto del recurso, sin que sea viable solicitar u ordenar la
Estudio “Posibles Desarrollos de la Interpretaciôn Prejudicial del Tribunal de 
Justicia del Acuerdo de Cartagena” citado por la Secretaria General de la CAN. 
Resoluciôn 171 de 17 de diciembre de 1998.
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prâctica de pruebas o la apertura de incidentes. En este contexto, el 
recurso de casaciôn es un recurso extraordinario, y por lo tanto, si la 
decisiôn de la Corte nacional, no es susceptible de recursos diferentes al 
extraordinario de casaciôn, la interpretaciôn prejudicial del TJA résulta 
obligatoria.
En un asunto semejante al expuesto, en el que el Gobiemo del Peru 
alegô en su defensa, que si bien el art. 35 del Protocolo Modificatorio 
del Tratado del TJA, establece que el juez que conoce del proceso 
deberâ adoptar en su sentencia la interpretaciôn prejudicial del Tribunal, 
tal articulo era contrario a su constituciôn, que en tal caso, la Corte 
Suprema del Peru perderia su independencia y violaria el principio de la 
unidad y exclusividad de la funciôn jurisdiccional si se viera en el caso 
de aplicar el art. 35 del Tratado y someter su criterio a la decisiôn del 
TJA adoptando en su sentencia la interpretaciôn del Tribunal. La 
Secretaria General de la CAN en su Resoluciôn 771 de 22 de septiembre 
de 2 0 0 3 manifestô, refiriéndose al sistema judicial peruano, que ya 
sea en el marco de un recurso de apelaciôn o dentro de uno de casaciôn, 
contra fallos de la Sala Civil expedidos en ejercicio de su competencia 
contencioso-administrativa, respecto de resoluciones del Tribunal del 
Institute Nacional de la Defensa de la Competencia y de la Protecciôn 
de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) relativas al registre de marcas, 
las sentencias de la Sala de Derecho Constitucional de la Corte Suprema 
de Justicia de tal pais no son susceptibles de ulterior recurso en derecho 
intemo, a los efectos previstos en el ordenamiento juridico andino, y 
consecuentemente dicho ôrgano judicial nacional se encuentra obligado 
a suspender todos los procesos en los que deba aplicarse o se 
controvierta una norma comunitaria.
Asimismo, como lo ha resaltado la Secretaria General de la CAN, 
teniendo présente para lo cual los pronunciamientos del TJA: (i) Los 
Paises parte, a través del Tratado de Creaciôn, atribuyeron al TJA la 
competencia para ejercer la interpretaciôn prejudicial, con la finalidad 
esencial de garantizar, tanto la aplicaciôn uniforme del Derecho
Secretaria General de la CAN. Resoluciôn 771 de 22 de septiembre de 2003. 
Dictamen 06-2003 de Incumplimiento por parte de la Repùblica del Peru relative a 
la obligaciôn de solicitar la interpretaciôn prejudicial ante el TJA.
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comunitario, como para garantizar a ese Derecho en toda circunstancia, 
el mismo efecto en los Paises parte. El reenvio prejudicial es un 
mecanismo de cooperaciôn judicial en el espacio del Acuerdo de 
Cartagena, en virtud del cual, tanto el ôrgano jurisdiccional nacional 
como el TJA, en el orden de sus propias competencias, estan llamados a 
contribuir directa y reciprocamente a la elaboraciôn de una correcta 
decisiôn, que compara con el establecido en los Tratados de la CE, en el 
sentido en que se ubica como el procedimiento para asegurar la 
aplicaciôn uniforme del Derecho comunitario y, mas exactamente, para 
garantizar a ese Derecho en toda circunstancia, el mismo efecto en los 
Paises parte^^. (ii) La uniformidad, el carâcter comunitario y la 
seguridad juridica del Derecho andino, estarian gravemente 
comprometidos si dentro de la Comunidad la aplicaciôn de las normas 
comunitarias estuviera supeditada a tantas interpretaciones como 
jurisdicciones nacionales. (iii) La interpretaciôn prejudicial se 
fundamenta en un principio de cooperaciôn entre los jueces nacionales y 
el TJA, no suponiendo una subordinaciôn o relaciôn jerârquica entre la 
jurisdicciôn comunitaria y los sistemas judiciales nacionales. De donde 
résulta que la interpretaciôn prejudicial no menoscaba la independencia 
del juez nacional en la resoluciôn de los conflictos sometidos a su 
consideraciôn. (iv) Existe una complementaciôn entre el juez nacional 
que aplica el Derecho comunitario y el TJA que interpréta ese Derecho. 
Asi, este ultimo, en el ejercicio de su competencia prejudicial, no puede 
pronunciarse sobre hechos, ni sobre el Derecho intemo ni mucho menos 
resolver un litigio. Si bien la interpretaciôn prejudicial vincula al juez 
nacional que debe decidir el caso conforme a ella, es él quien mantiene 
la exclusividad de la aplicaciôn del Derecho al litigio, a cuya resoluciôn 
el TJA contribuye. (v) La consulta obligatoria de interpretaciôn del TJA, 
impuesta a los jueces nacionales para que en todos los procesos en los 
que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho intemo, y 
siempre que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que 
conforman el ordenamiento juridico de la CAN, tiene por objetivo 
impedir que se consolide en un Pais parte una jurispmdencia nacional 
que no resuite compatible con las normas de Derecho comunitario o con
643 STJA de 19 de septiembre de 1995, proceso 9-IP-95.
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la interpretaciôn que a ellas debe dârsele. (vi) La omisiôn de un juez 
nacional de solicitar la interpretaciôn prejudicial, cuando se encuentre 
obligado a ello, constituye una violaciôn del Tratado del Tribunal que 
puede comprometer la responsabilidad del Pais parte por 
incumplimiento del Derecho comunitario, sin peijuicio de los vicios 
procesales de naturaleza interna que puedan afectar la validez de la 
sentencia que llegue a emitir el juez nacional. (vii) El TJA ha destacado 
que dicha interpretaciôn constituye un “presupuesto procesal de la 
sentencia” (STJA de 18 de junio de 1999, proceso 6-IP-99) y una 
“solemnidad indispensable”, “necesaria” e “inexcusable” que el juez 
nacional debe observar obligatoriamente antes de dictar sentencia (STJA 
de 17 de marzo de 1995, proceso lO-IP-94). En tal sentido, no es 
concebible para el TJA que el juez, por si mismo o a solicitud de las 
partes o sus représentantes en los procesos intemos, pueda resistirse a 
dar cabal cumplimiento a la peticiôn de interpretaciôn prejudicial. Las 
consecuencias de esta conducta contra legem pueden derivar en 
acciones de incumplimiento o en vicios procesales de consecuencias 
impredecibles (STJA de 29 de agosto de 1997, proceso ll-IP-96). Mas 
aùn, las consecuencias derivadas de la omisiôn de formular la solicitud 
de interpretaciôn prejudicial, cuando ésta résulta obligatoria, podria 
lesionar el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y al debido 
proceso, tal como se encuentra reconocido por las tradiciones 
constitucionales de los Paises parte, asi como por los principios 
générales de Derecho comunitario, pudiendo suponer, una violaciôn del 
derecho de todo ciudadano al juez predeterminado por la ley, asi como 
del derecho de la defensa, del principio de seguridad juridica y del buen 
desarrollo del procedimiento.
Las normas nacionales, comunitarias e intemacionales se combinan 
para imponer a los jueces nacionales la obligaciôn de garantizar los 
derechos de sus ciudadanos, por tanto, como lo ha indicado la Secretaria 
General de la CAN, con base en la jurisprudencia del TJA, la no 
aplicaciôn del Derecho comunitario, o su incorrecta aplicaciôn, a los 
casos en que correspondu, asi como la no sanciôn del incumplimiento, 
supone legitimar situaciones de indefensiôn de los particulares, tanto de 
los afectados directamente por el caso concreto, como de todos los 
ciudadanos de la CAN que se ven igualmente afectados por la
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inseguridad juridica creada. No pudiendo en consecuencia los Paises 
parte invocar normas de su derecho intemo, del rango que fueren, para 
exonerarse del cumplimiento de las obligaciones que el ordenamiento 
juridico de la CAN les impone.
D) Criterios de interpretaciôn
La interpretaciôn llevada a efecto por el TJA, que entiende como la 
bùsqueda de la significaciôn de la norma para precisar su alcance y su 
sentido juridico, por lo que no puede referirse al cotejo y adaptaciôn 
entre el contenido general de la norma que interpréta y los hechos 
concretos y particulares, la realiza en atenciôn a los principios 
universales de hermenéutica juridica, de los que son ejemplo, las 
cuestiones prejudiciales dilucidas en las sents. de 3 de diciembre de 
1987 (proceso l-IP-87), de 26 de octubre de 1989 (proceso 5-IP-89), en 
virtud de los que el juzgador debe acudir: en primer lugar, a la 
interpretaciôn gramatical del texto legislado, para extraer de este, sin 
mayor esfuerzo, el sentido que de sus propias palabras se pone en 
evidencia, segun la conexiôn de ellas entre si y la intenciôn del 
legislador, en segundo lugar, descubrir la intenciôn del legislador en 
defecto de la claridad gramatical del texto, précisa de un criterio 
teleolôgico.
Entiende el TJA, como se recoge en su sent, de 20 de junio de 1997 
(proceso 2-AI-96), que ha de tenerse présente la realidad y 
caracteristicas esenciales del nuevo Derecho de la integraciôn y la 
importante contribuciôn acumulada por la experiencia europea^" ,^ de la 
que destaca su jurispmdencia^"^  ^ en la aplicaciôn de este Derecho en
^  De forma graduai se han idc incrementando las acciones comunitarias en la 
estera europea, que produjo que se pasara de una integraciôn meramente econômica 
a una fase de cooperaciôn politica. De ello résulta un nuevo ordenamiento que si 
bien no présenta un carâcter de generalidad con base en su objetivo, posee una 
extraordinaria tuerza expansiva que ha venido a transformar buena parte de la 
normativa de los Miembros de la UE. J. C. Fernandez Rozas, “Los modelos de 
integraciôn en America Latina y el Caribe y el Derecho intemacional privado”..., 
op. cit., p. 156.
Por ejemplo en el entomo comunitario europeo el TJCE, mediante la 
limitaciôn del ejercicio de la propiedad industrial y comercial a través del principio
363
beneficio de la construcciôn comunitaria, sin perder de vista el fin 
permanente de la norma. Teniendo présente lo cual, da preferencia a los 
métodos modemos de interpretaciôn fimcionales, como los métodos 
sistemâticos y de interpretaciôn teleolôgica o finalista, el método 
histôrico-evolutivo, el de la jurisprudencia de intereses, sin dejar de 
utilizar, si fiiese el caso, los demâs universalmente admitidos, dentro de 
los que el teleolôgico, adquiere connotaciôn especial en el Derecho 
comunitario como normativa de un proceso de realizaciones conjuntas 
para el logro de un objetivo comùn, por lo mismo, considéra que es el 
que mejor se adapta a la naturaleza propia de la decisiôn prejudicial en 
cuanto tiene en cuenta el “objeto y fin” de la norma: el proceso de 
integraciôn de la subregiôn Andina que es el propôsito que inspira la 
suscripciôn del Acuerdo de Cartagena.
Métodos de interpretaciôn relevantes para determinar el alcance de 
las normas que conforman el Derecho comunitario, que permiten 
dinamizar y fiexibilizar un determinado ordenamiento juridico. La 
intenciôn del legislador, cuando ella no aparece évidente de sus propias 
expresiones, puede buscarse en los antecedentes legislativos, y apoyarla 
también en la jurisprudencia y la doctrina, debiéndose adoptar 
precauciones en cuanto a las fuentes que pudieren contribuir con esa 
labor, ya que, por ejemplo en el caso de taies antecedentes, éstos no son 
en definitiva la voluntad misma del legislador. A su vez, dado que quien 
debe juzgar estâ obligado a decidir so pena de incurrir en “denegaciôn 
de justicia”, semejante a lo que en Derecho intemacional clâsico se 
conoce como non liquet para el caso de que no exista norma aplicable o 
de que ésta resuite insuficiente, el TJA indica que el método fimcional y 
extensivo, conocido como “interpretaciôn integradora”, es 
especialmente ùtil cuando se trata de resolver conflictos normativos o se 
requiere solucionar el problema de “lagunas” del ordenamiento juridico.
de libre circulaciôn de mercandas, ha impuesto ciertos criterios y limites a la 
actuaciôn de los Estados miembros, lo que probablemente no se hubiera logrado 
mediante la armonizaciôn. El TJCE valiéndose de la limitaciôn al ejercicio de taies 
derechos, va logrando, de forma escalonada, reducir a su minima expresiôn el objeto 
esencial de dicha propiedad y asi, la competencia de los Estados miembros en este 
âmbito. N. Stoffel Vallotton, La prohibiciôn de restricciones a la libre circulaciôn 
de mercandas..., op. cit., pp. 513 y ss.
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Para el efecto, hace uso de otro texto legal mediante una analogia de 
primer grado o analogia legis, o de una analogia de segundo grado o 
analogia juris, a la doctrina juridica y a los principios générales del 
derecho. Claro esta, siempre que la ley no lo prohiba o que no resuite 
contrario a la naturaleza juridica de una norma especifica o lesiva de los 
principios générales del derecho. No es posible darle un desmedido 
alcance a la interpretaciôn que resuite de los métodos referidos, como 
ocurriria si no se respeta el texto claro de la norma o su propia 
naturaleza, con lo que se vulnerarian principios générales del derecho: 
legalidad, derecho de defensa y debido proceso. De ser insufîcientes los 
métodos de interpretaciôn aceptados, habra de acudirse, como lo 
entiende el TJA, a los principios générales del Derecho que conforman 
el sistema legislado, los que considéra la ley misma como objeto de 
interpretaciôn, en cuanto son los que la sustentan, los que la doctrina 
reconoce incluso como primera fuente de interpretaciôn, dado que ni 
siquiera la propia ley puede contrariarlos al formar parte de la 
conciencia juridica colectiva.
El TJA advierte que no résulta admisible en el derecho de la 
integraciôn andina, fundado en el principio de legalidad y en el que se 
consagra expresamente la divisiôn de poderes o funciones, la escuela 
hermenéutica denominada de “interpretaciôn libre”, que postula se 
atienda tan sôlo a la realidad de los hechos y al derecho que el juzgador 
considéré “justo”, él que ocupa abusivamente el lugar del legislador, 
atendiendo segun su propio criterio, a las razones que éste 
supuestamente hubiera debido tener en cuenta, convirtiéndose asi en 
verdadero creador de la norma. Interpretaciôn tachada de atentar contra 
la seguridad juridica, pues no sôlo créa una total incertidumbre en la 
aplicaciôn de la ley, sino que es contraria a la separaciôn de poderes, 
puesto que convierte al juez o al administrador en verdadero legislador.
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in. Ordenamiento juridico andino
1. Vision general
A) Conformacion del Derecho comunitario andino
Con el sistema de integraciôn andino se pretende, entre otros, el 
fortalecimiento y uniôn de sus pueblos, la cooperaciôn para el 
desarrollo, la armonizaciôn de sus politicas econômicas y la unifîcaciôn 
de la legislaciôn de interés comunitario (Acuerdo de Cartagena, art.
Su ordenamiento juridico esta definido y caracterizado en el 
Tratado de Creaciôn del Tribunal, en el que se establece las 
disposiciones que lo integran, su naturaleza y âmbito de aplicaciôn, art. 
1°: “El ordenamiento juridico de la CAN comprende: a) El Acuerdo de 
Cartagena, sus Protocoles e Instrumentes adicionales; b) El présente 
Tratado y sus Protocoles Modifîcatorios; c) Las Decisiones del Consejo 
Andino de Ministres de Relaciones Exteriores y la Comisiôn de la CAN; 
d) Las Resoluciones de la Secretaria General de la CAN; y, e) Los 
Convenios de Complementaciôn Industrial y otros que adopten los 
Paises parte entre si y en el marco del proceso de la integraciôn 
subregional andina”.
El Acuerdo de Cartagena, y sus protocoles modifîcatorios, junto con 
el Tratado que establece el TJA, constituyen el Derecho primario 
comunitario^^. Este Acuerdo, en tanto Pacto Fundacional de la CAN, es
Art. 1°: “El présenté Acuerdo tiene por objetivos promover el desarrollo 
equilibrado y armônico de los Paises parte en condiciopes de equidad, mediante la 
integraciôn y la cooperaciôn econômica y social; acelerar su crecimiento y la 
generaciôn de ocupaciôn; facilitar su participaciôn en el proceso de integraciôn 
regional, con miras a la formaciôn graduai de un Mercado comùn latinoamericano. 
Asimismo, son objetivos de este Acuerdo propender a disminuir la vulnerabilidad 
extema y mejorar la posiciôn de los Paises parte en el contexto econômico 
intemacional; fortalecer la solidaridad subregional y reducir las diferencias de 
desarrollo existentes entre los Paises parte. Estos objetivos tienen la finalidad de 
procurar un mejoramiento persistente en el nivel de vida de los habitantes de la 
Subre^ôn”.
En la UE el Derecho comunitario créa derechos y obligaciones con fiierza 
vinculante para cada uno de sus Estados miembros. En una acepciôn restringida.
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res inter alios acta, ya que lo hecho entre unos, no puede peijudicar ni 
aprovechar a otros, principio de Derecho intemacional consuetudinario, 
recogido en el art. 34 de la Convencion de Viena sobre los Tratados que 
establece, como regia general, que un Tratado no crea obligaciones ni 
derechos para un tercer Estado^ "^ *. En tal sentido, el Acuerdo de 
Cartagena es un tratado que genera derechos y obligaciones entre los 
Paises parte, siendo necesario para rebasar sus limites, como lo ha 
indicado el TJA, efectuar una modificacion del Acuerdo^ "^ ,^ la cual 
implica una opcion politica y legislativa que solo puede adoptarse 
mediante tratado publico reformatorio de las normas del Acuerdo de 
Cartagena (STJA del primero de febrero de 2002, proceso 14-AN-2001). 
Los Paises parte de la CAN ceden parte de sus competencias reguladoras 
en determinadas materias, existiendo una transferencia de su âmbito 
intemo al comunitario, asi en este orden supranacional los organismes 
comunitarios reciben un poder por delegacion, en los términos del 
Tratado Constitutivo de la Comunidad^^^, con la finalidad de que sea 
puesto en prâctica y se desarrollen los objetivos de integraciôn
comprende el Derecho primario, esto es, los Tratados constitutivos y, el Derecho 
derivado, integrado por las normas contenidas en los actos aprobados por las 
instituciones comunitarias en virtud del Derecho primario.
Vid. STJA de 28 de septiembre de 2001, proceso 89-AI-2000. Esta sentencia, 
la que se citarâ en varios apartados por su importancia, fue esperada con tension en 
la subregiôn andina, dado que se encontraba también pendiente de resoluciôn un 
proceso por incumplimiento de Tratado debido al otorgamiento de patente del 
Viagra en Ecuador y Venezuela. El ôrgano colombiano compétente para el 
otorgamiento de patentes, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), era el 
ùnico que habia denegado la inscripciôn de la patente por considerarla una violaciôn 
del Derecho comunitario. Los intereses econômicos en juego eran considerables, 
puesto que el Viagra es un éxito de ventas en todos la CAN. La falta de protecciôn 
de la patente en Colombia trajo aparejado que no fuera Pfizer quien liderara el 
mercado, sino una productora nacional de medicamentos genéricos. A. Markowski, 
“Patentabilidad de invenciones de “segundo uso” en la Comunidad Andina en el 
caso Viagra”, ADI, t. XXIII, 2002, p. 365.
Providencia complementaria del TJA de 27 de agosto de 2003, proceso 14- 
AN-2001. Acciôn de nulidad ejercida por César Moyano Bonilla contra los arts. 1, 2 
y 279 de la Decisiôn 486 de la Comisiôn de la Comunidad Andina, providencia 
complementaria sobre la solicitud de enmienda y aclaraciôn de sentencia.
F. Uribe Restrepo, op. cit., p. 51. STJA de 6 de octubre de 2004, proceso 
121-IP-2004. Interpretaciôn prejudicial de los arts. 82, 83, 84, 118 y 119 de la 
Decisiôn 313 de la Comisiôn del Acuerdo de Cartagena.
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subregional, adicionandose al Derecho primario, el Derecho derivado, el 
cual, como lo ha reconocido el TJA, lo integra el acervo legal, normas 
juridicas de orden supranacional, expedidas por ôrganos de regulaciôn 
comunitaria^^ \  como lo es la Comisiôn, es decir, de acuerdo con el literal 
c) del art. 1° del Tratado de Creaciôn del TJA, las Decisiones de dicho 
ôrgano hacen parte del Derecho derivado y como tal forman parte del 
ordenamiento juridico comunitario. Art. 3° del referido Tratado que hace 
de las normas expedidas por los ôrganos comunitarios normas self 
executing. Por ejemplo, en relaciôn con el Derecho comunitario 
europeo, las decisiones de las instituciones comunitarias, como las de la 
Comisiôn y las del TJCE, son imperativas, como también es el caso de 
la CAN, pero obviamente en atenciôn a sus instituciones, debiendo en 
consecuencia, los Paises parte cumplir sus obligaciones, acatando y 
haciendo cumplir, tanto el derecho comunitario derivado, cuyo origen 
debe obedecer, cada vez mas, a criterios democrâticos y diferentes de 
los intereses de los Paises parte, como las decisiones judiciales^^^.
Como lo ha resaltado el TJA la suscripciôn del Tratado por medio del 
cual se dio vida al Tribunal de Justicia, como ôrgano de derecho 
comunitario llamado a aplicar el Derecho andino, (Tratado Sustitutivo del 
originario art. 23 del inicial Acuerdo de Cartagena), representô, si se 
quiere, una ratificaciôn del compromise de los paises de someterse a un 
ordenamiento juridico de carâcter supranacional, toda vez que en los cinco 
primeros articules de dicho Tratado, también suscrito en Cartagena, pero 
diez anos mâs tarde que el primero, se regulô de manera clara y 
déterminante lo concemiente a la existencia de un ordenamiento juridico
Las instituciones que cuentan con capacidad normativa en la UE, se valen de 
instrumentos juridicos para materializar sus competencias, las que ejercen en 
atenciôn al principio de subsidiariedad y proporcionalidad, normativa tal como: (i) 
Reglamentos, que son obligatorios y directamente aplicables para los Estados 
miembros. (ii) Directivas, obligatorias para los Estados miembros, pero sôlo en 
cuanto al resultado que se propone con las mismas, exigen una transposiciôn al 
ordenamiento juridico nacional, de donde résulta que hay cierto margen de forma y 
medios para su aplicaciôn. (iii) Decisiones, son obligatorias para los destinatarios 
que designan expresamente. Instituciones comunitarias que también se pronuncian 
mediante recomendaciones y Dictâmenes, los que tienen simple carâcter declarative, 
por lo que no son obligatorios. En caso de entrar en vigor la Constituciôn Europea 
esta estructura normativa surtiria modificaciones que tienden a simplificarla.
B. Vela Orbegozo, op. cit., p. 291.
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propio del proceso integracionista andino, debidamente jerarquizado, con 
el carâcter de supranacional y de vigencia inmediata y aplicaciôn 
directa^^  ^ en los Paises parte y, por regia, de efecto directo para los 
particulares. Alii mismo se dejô perentoriamente establecida la obligaciôn 
includible de los Paises parte de respetar y hacer respetar el ordenamiento 
juridico comunitario (STJA de 10 de junio de 1987, proceso 02-N-86, de 
21 de julio de 1999, proceso 07-AI-98., de 10 de marzo de 2004). En 
este contexto destaca la relevancia del ordenamiento juridico andino, de 
un Tribunal que lo interpréta, aplica y vela por su legalidad, en el que 
resalta el establecimiento de regimenes comunes, como los relativos a 
los derechos de propiedad intelectual, que especialmente interesan en 
este anâlisis, materia présenté desde los inicios de la CAN, que al menos 
formalmente han pretendido seguir los paises andinos y cuya 
interpretaciôn en pro del libre comercio debe ser promovida por el 
citado Tribunal, quien debe buscar disminuir el proteccionismo al 
interior de la CAN, asi como fomentar la aplicaciôn material de las 
reglas comerciales entre los referidos Paises.
B) Fuerza vinculante
La vinculaciôn de los Paises parte de la CAN con el esquema de 
integraciôn al que pertenecen, tal como lo establece el art. 4 del citado 
Tratado de Creaciôn del Tribunal, los obliga “a adoptar las medidas que 
sean necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que 
conforman el ordenamiento juridico de la CAN. Se comprometen, 
asimismo, a no adoptar ni emplear medida alguna que sea contraria a 
dichas normas o que de algun modo obstaculice su aplicaciôn”. Como se 
desprende de este articulo, los Paises parte adquieren una doble 
obligaciôn: de un lado, de carâcter positive, “de hacer” y, de otro, de
Por ejemplo, desde que la Decision andina se encuentra en vigor, ésta sera 
directamente aplicable sin necesidad de incorporaciôn a nivel nacional. En ese punto 
las Decisiones comunitarias se corresponden con las reglas europeas. No obstante 
existe una diferencia con el Derecho europeo, puesto que las Decisiones de la CAN 
son siempre autoejecutorias. De acuerdo con la jurisprudencia del TJA toda persona 
puede invocar una Decision comunitaria luego de su entrada en vigor, con 
independencia del grado de precision de su contenido. A. Markowski, op. cit., p. 
368.
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orden negative, de “no hacer”. En virtud de la primera de ellas, los 
Paises parte deben adoptar toda clase de medidas que garanticen el 
cumplimiento de la normativa andina, esto es, de las obligaciones y 
compromises adquiridos en atenciôn al derecho originario y de las que 
les corresponden por mandate de las normas secundarias o derivadas. En 
cuanto a la segunda, los Paises parte deben abstenerse de adoptar toda 
medida, sea legislativa, judicial, ejecutiva, o administrativa del orden 
central o descentralizado geogrâficamente o por servicios, tenga el 
carâcter de ley, régla, procedimiento, requisito, decisiôn, décrété, 
resoluciôn, acuerdo, dictamen, sentencia o providencia, que pueda 
obstaculizar la aplicaciôn del ordenamiento juridico andino^ "^*. Lo ha 
precisado el TJA, refiriéndose a idéntico articulo, indicando que 
constituye fundamental soporte para la integraciôn andina, pues su 
cumplimiento es requisito esencial para asegurar la realizaciôn de los 
citados objetivos del Acuerdo y de su fin primordial de mejorar en 
forma persistente el nivel de vida de los habitantes de la subregiôn 
(STJA de 26 de octubre de 1989 Proceso 5-IP-89). Tanto la vertiente 
positiva, como negativa de la citada doble obligaciôn, se basa en el 
“objeto y fin” del proceso de integraciôn andino al que se han 
comprometido los paises andinos, especificamente, el de favorecer el 
desarrollo equilibrado y armônico estos Paises, en condiciones de 
equidad, mediante la integraciôn y la cooperaciôn econômica y social.
Al respecto la Secretaria de la CAN ha dictaminado en multiples 
ocasiones el incumplimiento de las obligaciones emanadas de las 
normas del ordenamiento juridico de la CAN, sea este primario o 
derivado, por parte de diferentes Paises parte, por ejemplo: (i) Por no 
reglamentar las Decisiones de la Comisiôn en diferentes materias de 
propiedad intelectual, cuando en virtud de las mismas, y por 
consiguiente del Tratado Creaciôn del TJA debian hacerlo. Tal es el 
caso de la falta de reglamentaciôn, en el tiempo establecido para el
STJA, proceso 03-AI-97. Acciôn de incumplimiento interpuesta por la 
Secretaria General de la Comunidad Andina contra la Repùblica de Colombia, en la 
cual se alega tratamiento discriminatorio por parte de los Departamentos de dicho 
pais contra los alcoholes y licores originarios de los Paises parte de la Comunidad 
Andina, incumpliendo la obligaciôn de trato nacional establecida en el Acuerdo de 
Cartagena.
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efecto, en la que en su dia incurriô el Gobiemo de Venezuela de la 
Decision 345^ ^^  “Régimen Comùn de Protecciôn a los derechos de los 
Obtentores de Variedades Vegetales”^^ ,^ segùn la cual, Segunda 
Disposiciôn Transitoria: “la autoridad nacional compétente en cada Pais 
parte reglamentarâ la présente Decisiôn en un plazo de noventa dias 
contados a partir de la fecha de su publicaciôn en la Gaceta Oficial del 
Acuerdo de Cartagena”. En este caso, de acuerdo con la Resoluciôn 219 
de la Secretaria General de la CAN de 27 de abril de 1999, dicho 
Gobiemo puso fin al incumplimiento determinado por la Secretaria 
General de la CAN mediante el Dictamen 001-98 emitido a través de la 
Resoluciôn 072 de 1998, al promulgar el Decreto n® 3136 que contiene 
el Reglamento de la citada Decisiôn 345. (ii) Por falta de acreditaciôn, 
en el caso del Gobiemo de Perù, Gobiemo de Venezuela y el Gobiemo 
de Bolivia, de una Autoridad Nacional Compétente en materia de acceso 
a los recursos genéticos, asi como por no designar a sus représentantes 
ante el Comité Andino sobre Recursos Genéticos, obligaciones 
contenidas en la Quinta y Sexta Disposiciones Transitorias de la 
Decisiôn 391^ ^^  sobre Régimen Comùn sobre Acceso a los Recursos 
Genéticos, las cuales disponen que, en un plazo de treinta dias contados 
desde la entrada en vigencia de la Decisiôn, los Paises parte debian 
acreditar ante la Junta del Acuerdo de Cartagena (hoy Secretaria General 
de la CAN) tanto a las autoridades nacionales compétentes en materia de 
Acceso a Recursos Genéticos, asi como a sus représentantes ante el 
Comité Andino sobre Recursos Genéticos. (iii) Por modificaciôn, a 
través de la normativa intema, de la normativa contenida en las
Vid. M. Pachôn y Z. Sânchez Avila, El régimen andino de la propiedad 
industrial: Decisiones 344 y  345 del Acuerdo de Cartagena, Bogotâ, 1995.
Secretaria General de la CAN. Resoluciôn 072 de 16 de abril de T 998. 
Dictamen 001-98 de Incumplimiento por parte del Gobiemo de Venezuela en la 
Implementaciôn de la Segunda Disposiciôn Transitoria de la Decisiôn 345, Régimen 
Comùn de Protecciôn a los derechos de los Obtentores de Variedades Vegetales.
Secretaria General de la CAN. Resoluciôn 133 de 2 de octubre de 1998, 
Resoluciôn 136 de 7 de octubre de 1998 y Resoluciôn 137 de 7 de octubre de 1998. 
Respectivamente, Dictamen 35-98 de Incumplimiento por parte del Gobiemo de 
Perù, Dictamen 36-98 de Incumplimiento por parte del Gobiemo de Venezuela y 
Dictamen 37-98 de Incumplimiento por parte del Gobiemo de Bolivia, respecto de 
obligaciones derivadas de la Decisiôn 391 sobre Régimen Comùn sobre Acceso a 
los Recursos Genéticos.
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Decisiones de la Comisiôn, en materia de propiedad intelectual. Como 
aconteciô en su dia por parte del Peru, con relaciôn a la antigua Decisiôn 
344, concretamente, respecto a la protecciôn de programas de 
ordenador, soportes lôgicos y a requisitos para determinar la explotaciôn 
de la invenciôn patentada^^^.
C) Rasgos caracteristicos
El Derecho comunitario andino, como lo ha resaltado el TJA, 
constituye no sôlo un ordenamiento juridico autônomo, independiente, 
con su propio sistema de producciôn, ejecuciôn y aplicaciôn normativa, 
sino que posee los atributos, derivados de su propia naturaleza, conocidos 
como de aplicabilidad inmediata, efecto directo y primacia^^ ,^ 
reconociéndose en tal sentido, ciertas caracteristicas del derecho 
comunitario andino, taies como: autonomia, obligatoriedad, aplicaciôn 
inmediata, efecto directo. Como lo manifestô la Comisiôn del Acuerdo 
de Cartagena, integrada por los Plenipotenciarios de los Paises parte, en 
el pronunciamiento aprobado durante su Vigésimo Noveno Periodo de 
Sesiones Ordinarias (Lima, 29 mayo-5 junio 1980), reconociendo su 
“validez plena”: “a) el ordenamiento juridico del Acuerdo de Cartagena 
tiene identidad y autonomia propias, constituye un derecho comùn y 
forma parte de los ordenamientos juridicos nacionales, b) el 
ordenamiento juridico del Acuerdo prevalece, en el marco de sus 
competencias, sobre las normas nacionales sin que puedan oponerse a él 
medidas o actos unilatérales de los Paises parte, c) las Decisiones que 
impliquen obligaciones para los Paises parte entran en vigor en la fecha 
que indiquen o, en caso contrario, en la fecha del Acta Final de la 
reuniôn respectiva, de conformidad con el Art. 21 del Reglamento de la 
Comisiôn. En consecuencia, dichas Decisiones adquieren fuerza 
vinculante y son de exigible cumplimiento a partir de la fecha de su 
vigencia” (STJA de 3 de diciembre de 1987, proceso l-IP-87). Por su
Secretaria General de la CAN. Resoluciôn 079 de 12 de mayo de 1998. 
Dictamen 06-98 de Incumplimiento por parte del Gobiemo del Peru en la aplicaciôn 
de la Decisiôn 344, Régimen Comùn sobre Propiedad Industrial.
STJA de 28 de septiembre de 2001, proceso 89-AI-2000; de 21 de agosto de 
2002, proceso 34-AI-2001; de 17 de noviembre de 2004, proceso 105-IP-2004.
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parte el TJA, sobre la base de los criterios jurisprudenciales que mantiene, 
respecto a la naturaleza de la relaciôn existente entre el ordenamiento 
juridico de la CAN y el ordenamiento intemo de los Paises parte, ha 
declarado que el ordenamiento juridico del Acuerdo de Cartagena es 
imperativo, de aplicaciôn obligatoria en todos los Paises parte, por lo que 
debe ser respetado y cumplido por todos ellos (STJA de 10 de junio de
1987, proceso 2-N-86).
Es claro que la normativa comunitaria es de carâcter imperativo, no 
pudiéndose en consecuencia oponer ffente a la misma, la normativa 
intema de los Paises parte, siendo a su vez nulo todo pacto entre taies 
Estados que pretenda desconocerlo. Por tanto, como igualmente lo senala 
la doctrina y la jurispmdencia, en caso de conflicto entre las normas de 
integraciôn y las normas nacionales, la régla intema queda desplazada por 
la comunitaria, la cual se aplica preferentemente (STJA de 16 de julio del 
2003, proceso 53-IP-2003). No se trata propiamente de que la norma 
comunitaria posterior derogue a la norma nacional preexistente, al igual 
que ocurre en el piano del Derecho intemo, puesto que son dos 
ordenamientos juridicos distintos, autônomos y separados, que adoptan 
dentro de sus propias competencias formas peculiares de crear y extinguir 
el derecho, que por supuesto no son intercambiables. Se trata, mâs bien, 
del efecto directo del principio de aplicaciôn inmediata y de primacia que 
en todo caso ha de concederse a las normas comunitarias sobre las 
intemas. En este contexto, los Paises parte no pueden formular réservas ni 
desistir unilateralmente de aplicar la norma comunitaria, ni pueden 
tampoco escudarse en disposiciones vigentes o en prâcticas usuales de su 
orden intemo para justificar el incumplimiento o la alteraciôn de 
obligaciones résultantes del Derecho comunitario (STJA 25 de mayo de
1988, proceso 2-IP-88).
D) Principios estmcturales
El ordenamiento juridico de la Comunidad, descansa entonces en 
principios que coinciden con sus caracteristicas, algunos sobre los que se 
hacen consideraciones, taies como:
i) Autonomia. El ordenamiento juridico andino es autônomo, la 
aplicaciôn de las normas comunitarias que lo conforman no depende de
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las de otros ordenamientos intemacionales, ni esta sujeta a su 
compatibilidad o conformidad con ellas, lo que no obsta para que con la 
finalidad de que sus normas se acompasen con las de otras esteras u 
organizaciones intemacionales o mundiales, el legislador andino expida 
normas que acojan dentro de su ordenamiento principios y regulaciones 
idénticos o semejantes a las de aquéllas (STJA de 21 de agosto de 2002, 
proceso 34-AJ-2001. STJA de 28 de septiembre de 2001, proceso 89- 
AI-2000). El ordenamiento juridico comunitario, no dériva del 
ordenamiento de los Paises parte, sea éste de origen intemo o 
intemacional, sino del Tratado constitutivo de la CAN. El principio de 
autonomia del ordenamiento juridico de la CAN, se manifiesta en su 
primacia y su aplicabilidad directa, a su vez se refleja, en la independencia 
de la Comunidad para formular su propio ordenamiento, facultad derivada 
de la transferencia^^^ de atribuciones que sus Miembros hicieran a dicha 
Comunidad en àmbitos especificos, como el de la propiedad industrial. 
Transferencia que limita, motu propio, el ejercicio de la potestad 
normativa de los Paises parte, en los âmbitos en que ella se produzca. 
Quedan asi impedidos de dictar providencias o contraer compromises, aùn 
de alcance intemacional, que menoscaben o contrarien el ordenamiento 
comunitario (STJA de 21 de agosto de 2002, proceso 34-AI-2001). Al 
respecto, un sector doctrinario destaca que la autonomia del Derecho 
andino no significa autarquia en la relaciôn intemacional, pues tanto la 
CAN como sus Paises parte son sujetos de derecho intemacional, 
miembros de la Comunidad Intemacional, obligados por el orden 
juridico intemacional, sin embargo, ello no élimina la autonomia propia 
del âmbito del derecho comunitario, autonomia que no lo excusa, ni le 
desliga, en el parâmetro interpretative o en el de la limitaciôn obvia
Cuando las constituciones de los Estados pertenecientes a un proceso de 
integraciôn, admiten la posibilidad de transferencia de soberania a ôrganos 
supranacionales, se logra una mejor posiciôn en la relaciôn Constituciôn e 
integraciôn. Asi, con la creaciôn del soberano supranacional a cargo de las 
competencias cedidas por los Estados parte, las soberanias nacionales no se pierden 
en las consecuencias forzosas que impone la integraciôn, sino todo lo contrario, 
pasan a formar un todo con capacidad de dominar el nuevo ente, aunque a partir del 
nacimiento del soberano supranacional, se abre otro escenario de conflicto entre éste 
y los Estados parte. J. C. Fernandez Rozas, “Los modelos de integraciôn en América 
Latina y el Caribe y el Derecho intemacional privado”. .., op. cit., p. 167.
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dentro de los fines del Derecho en general, de la indispensable 
correlacion con el derecho intemacional pnblico^^\
ii) Aplicaciôn directa e inmediata. Con relaciôn a este principio el TJA 
ha seguido, entre otras, la tesis del TJCE expresada en la sent. Simmenthal 
de 1978, segun la cual la aplicabilidad directa implica que las réglas del 
Derecho comunitario deben desplegar la plenitud de sus efectos de manera 
uniforme en todos los Estados miembro, desde su entrada en vigor y 
durante su validez; en tal sentido, sus disposiciones son una fuente 
inmediata de derechos y obligaciones para todos aquellos a quienes 
afectan, ya se trate de Paises parte o de particulares que son parte en 
relaciones juridicas que entran en el âmbito del derecho comunitario^^ .^ 
Asimismo, para el TJA la aplicaciôn directa del derecho comunitario 
dériva de las propias normas positivas de carâcter constitutivo u 
originario.
iii) Primacia, entendida como capacidad juridica de la norma 
comunitaria para generar derechos y obligaciones que los ciudadanos de 
cada pais puedan exigir ante sus tribunales nacionales. La preeminencia 
que se dériva de la aplicaciôn directa implica el carâcter del ordenamiento 
comunitario de ser imperativo y de primar sobre una norma de Derecho 
intemo, de donde résulta que cuando se trate de actos juridicos 
contemplados en el Derecho de integraciôn deberâ acudirse al 
ordenamiento juridico comunitario, con prevalencia sobre el Derecho 
intemo (STJA de 25 de febrero de 1994, proceso 6-IP-93). Como lo 
déclara el TJA el ordenamiento juridico de la integraciôn andina 
prevalece en su aplicaciôn sobre las normas intemas o nacionales, por 
ser caracteristica esencial del Derecho comunitario, como requisito 
bâsico para la constmcciôn integradora (STJA de 3 de diciembre de 
1987, proceso l-IP-87). En igual sentido, que la primacia, estâ 
relacionada con la capacidad que tienen sus normas de prevalecer sobre 
las de Derecho intemo, cualquiera que sea el rango de estas, esto en la 
prâctica implica que los Paises parte al pertenecer al acuerdo de 
integraciôn les intone dos obligaciones fundamentales dirigidas de un
Vid. Aleaciones de la representaciôn de la empresa farmacéutica Pfizer 
recogidas en la STJA de 21 de agosto de 2002, proceso 34-AI-2001.
Vid. sumario por incumplimiento de STJA de 27 de octubre de 1999, proceso 
3-AI-96.
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lado, a la adopcion de medidas que aseguren el cumplimiento de dicho 
ordenamiento dentro de su âmbito territorial; y de otro, a abstenerse de 
adoptar medidas o de asumir conductas o expedir actos, de naturaleza 
legislativa, judicial, o administrativa, que sean contraries u obstaculicen la 
aplicaciôn del derecho comunitario^^ .^ A su vez, como lo ha expresado el 
TJA en sent, de 20 de septiembre de 1990 (proceso 2-IP-90), el derecho 
de la integraciôn, como tal, no puede existir si no se acepta el principio 
de su primacia o prevalencia sobre los derechos nacionales o intemos de 
los Paises parte, asi, en los asuntos cuya regulaciôn corresponde al 
Derecho comunitario, segun las normas fundamentales o bâsicas del 
ordenamiento comunitario, se produce automâticamente un 
desplazamiento de la competencia, la que pasa del legislador nacional al 
comunitario. La Comunidad organizada invade u ocupa, como lo 
expresa el TJA, el terreno legislative nacional, por razôn de la materia, 
desplazando de este modo el Derecho intemo, quedando el legislador 
nacional inhabilitado para modificar, sustituir o derogar el Derecho 
comùn en su territorio, asi sea con el pretexto de reproducirlo o de 
reglamentarlo, en igual sentido, al juez nacional, a cuyo cargo estâ la 
aplicaciôn de las leyes comunitarias, estâ obligado a garantizar la plena 
eficacia de la norma comùn. Ahora bien, el Derecho de la integraciôn no 
deroga leyes nacionales, las que estân sometidas al ordenamiento 
intemo, se limita a hacer inaplicables las que le resulten contrarias, lo 
que no es ôbice, para que dentro del ordenamiento intemo se considéré 
inconstitucional o inexequible toda norma que sea incompatible con el 
Derecho comùn.
E) Relaciôn con el de origen intemacional
La STJA de 21 de agosto de 2002, proceso 34-AI-2001, ilustra la 
orientaciôn jurisprudencial respecto a la primacia del ordenamiento 
juridico de la CAN ffente al ordenamiento de origen intemacional de los 
Paises parte, en diferentes escenarios, taies como, en primer lugar, en el 
proceso de constituciôn de la CAN, en el que el ejercicio de la soberania
STJA de 28 de septiembre de 2001, proceso 89-AI-2000; de 21 de agosto de 
2002, proceso 34-AI-2001; de 17 de noviembre de 2004, proceso 105-IP-2004.
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de los Paises parte se ve modificado como consecuencia del proceso de 
integraciôn^ '^ ,^ en el que existe: (i) transferencia del poder regulador en 
determinadas materias de interés comùn de los Estados parte, a un organe 
comunitario para alcanzar las metas de la integraciôn, produciéndose el 
fenômeno de redistribuciôn de funciones y atribuciones entre los ôrganos 
comunitarios y los Paises parte; (il) creaciôn de un ôrgano supranacional 
encargado de dictar las reglas aplicables al proceso de integraciôn en 
materias transferidas al mismo como el comercio exterior, las inversiones, 
el régimen financière, el transporte, etc.; (iii) presencia de un ôrgano 
jurisdiccional permanente con capacidad exclusiva de declarar el Derecho 
comunitario, solucionar las controversias que suijan del mismo, controlar 
la legalidad sobre los actes de la organizaciôn comunitaria y asegurar el 
cumplimiento de las obligaciones a que se comprometen los Paises parte; 
(iv) la existencia de un sistema articulado de mutua cooperaciôn entre el 
Tribunal comunitario supranacional y el juez nacional, quien para estes 
efectos adquiere el carâcter de juez comunitario para el ejercicio de la 
fimciôn de aplicar la ley uniformemente, basado en la interpretaciôn 
jurispmdencial del Tribunal comunitario. En segundo lugar, en la relaciôn 
propiamente dicha entre el ordenamiento comunitario y el intemacional, 
en la que para el TJA el segundo es una fiiente del primero, le que no 
implica que la Comunidad quede obligada por tal ordenamiento 
intemacional. Argumenta tal baremo, indicando que “en el caso de los 
tratados intemacionales suscritos por los Paises parte para la regulaciôn de 
determinadas actividades juridico-econômicas, como la protecciôn a la 
propiedad industrial, puede afirmarse que en la medida en que la
La comunidad andina reunida en tome a intereses econômicos, no da lugar a 
la formaciôn de un nuevo Estado. La decision politica de integraciôn manifestada 
por los Paises participantes en el proceso, los compromete a una daciôn, cesiôn o 
transferencia de determinados poderes normativos, de ejecuciôn y jurisdicciôn a 
favor de la organizaciôn comunitaria, para que esta los ejerza con independencia, 
siempre, en pro del interés comùn del proceso de integraciôn; traslaciôn de poderes 
que de un lado, hace que las disposiciones normativas, expedidas por los ôrganos 
comunitarios en virtud de la competencia que se les otorga, tengan el carâcter de 
norma supranacional y sea por tanto, de aplicaciôn preferente sobre el Derecho 
nacional que régulé materias iguales, de otro, faculta al juez o Tribunal comunitario 
a tomar decisiones directamente sobre el Paises parte y sobre sus habitantes. R. I. 
Montoya Jaramillo, Normatividad subregional andina sobre marcas de productos y  
servicios, Medellin, Tesis UPB, 1999, pp. 21-22.
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comunidad supranacional asume la competencia ratione materiae para 
regular este aspecto de la vida economica, el Derecho comunitario se 
vincula al tratado intemacional de tal manera que este le pueda servir de 
fuente para desarrollar su actividad reguladora, sin que pueda decirse, sin 
embargo, que el Derecho comunitario se subordina a aquél. Por el 
contrario, toda vez que el tratado intemacional pasa a formar parte del 
ordenamiento juridico aplicable en todos y cada uno de los Paises parte, 
conservando el derecho comunitario -por aplicaciôn de sus caracteristicas 
‘existenciales’ de obligatoriedad, efecto directe y preeminencia- la 
especifica de aplicabilidad preferente sobre el ordenamiento intemo del 
pais respectivo”^^ .^ En tercer lugar, en cuanto al compromiso de los Paises 
parte con el ordenamiento juridico de la CAN, entendiendo que el 
compromiso de carâcter intemacional adquirido por la suscripciôn del 
Acuerdo de Cartagena, trasciende los piincipios y caracteristicas del 
Derecho intemacional tradicional, ya que los Paises parte, no sôlo estan 
obligados a respetar y cumplir las clâusulas establecidas en el mismo, sino 
también, dentro del marco de los principios y caracteristicas propios del 
Derecho comunitario, a cumplir con el ordenamiento juridico que se 
establece a partir del Tratado Constitutivo y que se estructura ademâs, 
sobre la base de las normas juridicas supranacionales que se van 
generando por los distintos organismos comunitarios^^ .^
2. Inserciôn de los derechos de propiedad intelectual
A) Fundamentos
En el marco del sistema de integraciôn andino, en determinados 
casos, se han establecido regimenes comunes^^ ,^ dentro de los que
665 de 9  de diciembre de 1996, proceso Ol-IP-96, reiterada en la STJA de 
10 de marzo de 2004, proceso 43-AI-2000.
STJA de 10 de junio de 1987, proceso 02-N-86, de 21 de julio de 1999, 
proceso 07-AI-98, de 10 de marzo de 2004.
En los modelos primarios de integraciôn la afectaciôn del Derecho de sus 
intégrantes repercutirâ directamente en su normativa de Derecho administrativo 
econômico, pero a medida que se profundice en la integraciôn este actuarâ 
decisivamente en el Derecho privado, especialmente en el patrimonial. J. C.
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destaca el Régimen comùn de propiedad industrial, al que el TJA 
reconoce especial valor al interior del Derecho comunitario, con el cual 
la CAN ha buscado reglas comunes que le permitan ingresar en igualdad 
de condiciones, frente a un mundo no desarrollado uniformemente 
(STJA de 9 de diciembre de 1994, proceso 06-IP-94). En opinion del 
TJA, el establecimiento de dicho Régimen, es esencial para dar 
cumplimiento a uno de los objetivos bâsicos de la integraciôn 
subregional andina, cual es, promover el desarrollo equilibrado y 
armônico de los Paises parte en condiciones de equidad, con la finalidad 
de conducir el proceso hacia una distribuciôn equitativa de los 
beneficios derivados de la integraciôn entre los Paises parte^^ .^ En sus 
inicios el referido Régimen, que ha ido evolucionando, se fundô sobre la 
base de la Norma Comunitaria Primaria: el Acuerdo de Cartagena, 
suscrito el 26 de mayo de 1969 entre Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador 
y Peru, del que se sustrae Chile y se adhiere Venezuela (éste ultimo 
recientemente retirado del proceso). En el Texto Codificado del Acuerdo 
inicial se estableciô que: (art. 27) “Antes del 31 de diciembre de 1970 la 
Comisiôn, a propuesta de la Junta, aprobarâ y someterà a la 
consideraciôn de los Paises parte un Régimen comùn sobre tratamiento 
a los capitales extranjeros y, entre otros, sobre marcas, patentes, 
licencias y regalias. Los Paises parte se comprometen a adoptar las 
providencias que fueren necesarias para poner en prâctica este régimen 
dentro de los seis meses siguientes a su aprobaciôn por la Comisiôn”. En 
este sentido, la propiedad industrial ha sido considerada desde los 
origenes del proceso mtegrador, e incluida en el propio texto inicial del 
Acuerdo de Cartagena, como uno de los pilares fundamentales para la 
armonizaciôn^^^ econômica de los Paises parte, lo que se da continuidad
Femândez Rozas, “Los modelos de integraciôn en America Latina y el Caribe y el 
Derecho intemacional privado”..., op. cit., p. 153.
Vid. STJA de 30 de octubre de 1996, proceso l-AI-96.
La armonizaciôn comunitaria cuya ventaja es la estabilidad y la 
irreversibilidad de dicho proceso para sus destinatarios, es preferida a la 
armonizaciôn de facto. Esta ultima présenta el inconveniente de la inestabilidad 
potencial de este método de armonizaciôn basado en la voluntad de los Estados 
participes. En cualquier momento algunos Estados podrian romper la baraja y volver 
a adoptar normas distintas, por tanto, aunque pueda tener lugar espontâneamente 
este tipo de armonizaciôn, en todo caso no séria una soluciôn para sustituir la
379
en su actual texto, en el que el équivalente del referido antiguo art. 27, 
es el art. 55 del vigente Acuerdo de Cartagena, segùn el cual la CAN 
contarâ con un Régimen comùn sobre tratamiento a los capitales 
extranjeros y, entre otros, sobre marcas, patentes, licencias y regalias.
Materializando el propôsito del art. 27 del Acuerdo de Cartagena, la 
Comisiôn, mediante la Decisiôn 24 (31 de diciembre de 1970) creô el 
Régimen de Capitales Extranjeros, en el que se confiriô un plazo de seis 
meses para que la Comisiôn, a propuesta de la Junta, adoptarà un 
reglamento para la aplicaciôn de las normas sobre propiedad industrial. 
En ejercicio de sus facultades la Comisiôn aprobô la Decisiôn 85 (5 de 
junio de 1974), denominada “Reglamento para la Aplicaciôn de las 
Normas Sobre Propiedad Industrial”, vigente por 17 anos, dando lugar a 
una nutrida jurispmdencial del TJA, como el mismo lo reconoce. La 
Decisiôn 311 (12 de diciembre de 1991), titulada “Régimen comùn 
sobre propiedad industrial”, sustituyô la citada Decisiôn 85, a la que le 
siguiô en el tiempo la Decisiôn 313 (6 de febrero de 1992).
B) Modemizaciôn y creaciôn de regimenes comunes
En la década de los 90s, se propicia el establecimiento en los paises 
de la subregiôn de un marco normativo fundado en principios de 
liberalizaciôn, flexibilidad y desregularizaciôn de la economia, que 
tuviera présente los lineamientos de la Ronda Umguay que hicieron 
posible los Acuerdos OMC^^ ,^ de la que los Paises andinos forman parte, 
asi como varios tratados intemacionales relatives a derechos de 
propiedad intelectual, taies como, el CUP^ ^% la Convenciôn de Berna y 
la de Roma y el Convenio de Ginebra. Lineamientos que favorecieron la 
implantaciôn de nuevas normas relativas a los derechos de autor, de 
reconocimiento y garantia de los obtentores de variedades vegetales^^^,
armonizaciôn comunitaria. N. Stoffel Vallotton, La prohibiciôn de restricciones a la 
libre circulaciôn de mercandas..., op. dt., p. 425.
Vid. S. Alegrett y C. Adriana, La Comunidad Andina frente a la 
Organizadôn Mundial del Comer do, Quito, 2003.
Por ejemplo, el CUP fue aprobado por Colombia a través de la Ley 178 de 28 
de diciembre de 1994.
Sobre las variedades vegetales, S. K. Verma, “Trips and Plant Variety 
Protection in Developing Countries”, EIPR, n° 6,1995, pp. 281-289.
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del acceso a recursos genéticos. Particularmente en las tradicionales 
materias de propiedad industrial, la ya citada Decision 313, requirio ser 
examinada, habida cuenta de las negociaciones OMC, de presiones 
bilatérales, de la necesidad de promover la inversion privada en la 
investigaciôn y generaciôn de tecnologia^^ ,^ entre otros factores, por lo 
que fue reemplazada por la Decision 344 que entré en vigor en 1994, y 
que siguiô contemplando la protecciôn de las marcas, las patentes, 
ademâs, el secreto industrial^ "^*, las denominaciones de origen, y 
finalmente sustituida en el ano 2000 por la Decisiôn 486, todas ellas 
igualmente tituladas “Régimen comùn sobre propiedad industrial”, 
Decisiôn esta ùltima que vino a profündizar y a acoplar su normativa 
con el texto final del ADPIC, en aspectos, como por ejemplo, los 
relativos a la patentabilidad de determinadas materias. Visto lo cual y en 
suma, dentro del ordenamiento comunitario andino se destacan las 
siguientes Decisiones de la Comisiôn, relativas a derechos de propiedad 
intelectual, algunas de las cuales ya se han citado: Decisiôn 486 
Régimen Comùn sobre Propiedad Industrial; Decisiôn 632 Aclaraciôn 
del segundo pârrafo del articulo 266 de la Decisiôn 486; Decisiôn 448 
Modificaciôn de la Octava Disposiciôn Transitoria de la Decisiôn 391 
Régimen Comùn sobre Açceso a los Recursos Genéticos; Decisiôn 423 
Modificaciôn de la Octava Disposiciôn Transitoria de la Decisiôn 391; 
Decisiôn 391 Régimen Comùn sobre Acceso a los Recursos Genéticos; 
Decisiôn 366 Modificaciôn de la Disposiciôn Transitoria Tercera de la 
Decisiôn 345; Decisiôn 351 Régimen Comùn sobre Derecho de Autor y 
Derechos Conexos; Decisiôn 345 Régimen Comùn de Protecciôn a los 
derechos de los Obtentores de Variedades Vegetales. Decisiôn esta 
ùltima que constituye en la regiôn andina, el primer compendio de 
protecciôn de derechos a los obtentores de tal inateria.
Valga igualmente mencionar la Decisiôn 291 Régimen Comùn de 
Tratamiento a los Capitales Extranjeros y sobre Marcas, Patentes, 
Licencias y Regalias, la que con el propôsito de eliminar obstâculos a la 
inversiôn extranjera, régula lo atinente a los contratos de licencia de
673 S. Perry Rubio, op. cit., p. 211.
En el âmbito comunitario europeo no se ha producido la armonizaciôn 
normativa sobre la protecciôn del secreto empresarial. A. Font Segura, op. cit., p. 
136.
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tecnologia. Asimismo, en cuanto a aportes de capital, posibilita que las 
legislaciones de sus Miembros, consideren como tales a las 
contribuciones intangibles, vg. marcas, modelos industriales, patentes. 
La CAN cuenta a su vez, con un conjunto de normas destinadas a 
prévenir o contrarrestar las distorsiones en la competencia dentro de la 
subregion^^^, para intentar, cuando menos disminuir las practicas 
restrictivas de la libre competencia^^^ y otras de efecto équivalente, que 
dificultan la libre circulaciôn de bienes y de servicios al interior de la 
misma, reglas que deben garantizar a las empresas el libre acceso en 
condiciones competitivas, a los bienes y servicios necesarios para la 
producciôn, fomentando la eficiencia econômica y buscando el bienestar 
de los consumidores. Resalta ademâs que las Oficinas de Propiedad 
Industrial de los paises de la CAN han avanzado en la armonizaciôn de 
la legislaciôn, por ejemplo, en materia de patentes al adoptar un manual 
comùn (publicado en diciembre de 2004) en la tramitaciôn de las 
solicitudes de esta modalidad industrial, redactado de conformidad con 
la Decisiôn 486, centrândose en su interpretaciôn y aplicaciôn prâctica, 
siguiendo la doctrina principalmente derivada de la jurisprudencia del 
TJA, lo que es una muestra mâs de la cooperaciôn regional hacia el
La libre competencia en el entorto andino esta regida principalmente por la 
Decision 608 de la Comisiôn de la Comunidad Andina, en virtud de la que se 
prohibe y sanciona las conductas restrictivas de la libre competencia que afectan a la 
Subregiôn, sean las realizadas en el territorio de uno o mâs de los Paises parte, o en 
el territorio de un pais no miembro de la Comunidad Andina, y cuyos efectos reales 
se produzcan en uno o mâs Paises parte. En tal sentido, excluye las prâcticas con 
origen y efecto en un ùnico Pais parte u otras situaciones no previstas, las que se 
rigen por el Derecho nacional de los respectivos Paises parte. 
http://www.comunidadandina.org/comercio/competencias.htm
La defensa de la competencia y la competencia desleal, actùan mediante el 
establecimiento de normas de comportamiento entre quienes intervienen en el 
comercio; ambas consideran la defensa de los protagonistas de esta actividad y de 
sus destinatarios, los consumidores y el mercado. La primera, pretende impedir y 
reaccionar frente a las limitaciones que esta pudiera sufiir, implicando un control 
estructural de la materia; la segunda, busca la defensa frente a falseamientos, lo que 
équivale al control de la lealtad en los procesos de mercado. Ambas, han sido 
unânimemente consideradas como instituciones englobadas en el grupo de las 
responsabilidades extracontractuales, entomo en el que la norma de conflicto elegida 
tendria como punto de conexiôn la lex loci delicti commisi, la que genera problemas 
de determinaciôn. C. Otero Garcia-Castrillôn, Patentes y  comercio intemacional..., 
op. cit., pp. 75 y ss.
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aumento de mayor homogeneidad en este sector. Manual que emerge del 
consenso, con la participacion activa de las oficinas nacionales, y ha 
contado con la ayuda, previa invitacion de la Secretaria Andina, de la 
OMPI, la Oficina Europea de Patentes, el Instituto Mexicano de 
Propiedad Industrial (IMPI)^^ .^
3. Régimen comùn sobre propiedad industrial
A) Sucesion normativa
En materia intelectual destaca de manera prépondérante el Régimen 
Comùn de la Propiedad Industrial, actual Decision 486 de la Comisiôn 
de la Comunidad Andina, como lo evidencian las miscelaneas 
cuestiones, la mayoria, de las que ha conocido el TJA. Dada las 
diferentes Decisiones que se han sucedido en el tiempo en el sistema 
andino, en relaciôn con dicho Régimen, anotar brevemente, un aspecto 
frecuente en sede del TJA, cual es la aplicaciôn del ordenamiento 
comunitario en el tiempo. El Régimen comùn en materia de propiedad 
industrial se ha apoyado en la irretroactividad de la norma sustancial, lo 
destaca el TJA, vg. en su sent, del 9 de marzo de 2005, proceso 179-IP- 
2004, desde la vigencia de la Decisiôn 85 (art. 85), y a través de las 
Decisiones 311 (Disposiciôn Transitoria Cuarta), 313 (Disposiciôn 
Transitoria Cuarta) y 344 (Disposiciôn Transitoria Primera), al 
establecer que todo derecho de propiedad industrial, vâlidamente 
otorgado de conformidad con la normativa anterior, subsistiria por el 
tiempo en que fue concedido, postura acogida en la Decisiôn 486 
(Disposiciôn Transitoria Primera ), que se apoya en el respeto de los 
derechos vâlidamente concedidos conforme a “las disposiciones 
aplicables en la fecha de su otorgamiento”, aunque afiade, a titulo de 
excepciôn, que los plazos de vigencia de los derechos preexistentes 
deberân adecuarse a lo previsto en dicha Decisiôn 486.
Esta latente en el Derecho andino la finalidad de garantizar el respeto 
a las exigencias de seguridad juridica y confianza légitima, por tanto, en
OMPI, “A Common Patent Processing Manual for the Andean Region”, 
WIPO Magazine, Ginebra, n° 2, marzo-abril, 2005, p. 22.
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principio, la norma comunitaria de carâcter sustancial no suite efectos 
retroactivos, estando sometidas las situaciones juridicas disciplinadas en 
ella, en si y en sus efectos, como lo précisa el TJA, a la norma vigente al 
tiempo de su constituciôn. La nueva norma comunitaria no es aplicable, 
salvo prevision expresa, a las situaciones juridicas nacidas con 
anterioridad a su entrada en vigor, aunque procédé su aplicaciôn 
inmediata a los efectos futuros de la situaciôn nacida bajo el imperio de 
la norma anterior. En determinadas materias, se contempla la 
aplicabilidad inmediata de la norma sustancial posterior a los efectos 
futuros del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, 
aplicândose, por disposiciôn expresa, al goce, obligaciones, licencias, 
renovaciones y prôrrogas de los derechos vâlidamente concedidos; en 
igual sentido, lo resalta el TJA, si el ius superveniens se haya 
constituido por una norma de carâcter procesal, esta se aplicarâ, a partir 
de su entrada en vigor, a los procedimientos por iniciarse o en curso, y 
en caso de hallarse en curso el procedimiento, la nueva norma se 
aplicarâ inmediatamente a la actividad procesal pendiente, y no, salvo 
previsiôn expresa, a la ya cumplida.
B) Lineamientos générales
La Decisiôn 486, como lo pone de maniflesto el TJA, es el resultado 
de una larga y meditada consideraciôn que se llevô a cabo durante las 
reuniones de Expertos en Materia de Propiedad Industrial de los Paises 
parte de la Comunidad que convocô al efecto la Secretaria General en la 
ciudad de Santa Fe de Bogotâ del 30 al 31 de julio de 1998 y en la 
ciudad de Lima el 26 y 27 de octubre de 1998. Esta Decisiôn 486 
constituye un cuerpo normativo de aplicaciôn obligatoria para los Paises 
parte de la Comunidad, desde el 1° de diciembre del 2000; fue aprobada 
el 14 de septiembre del mismo ano y, publicada en la Gaceta Oficial n® 
600 del 19 del indicado mes. Esta Decisiôn, continua con el interés 
andino de adecuarse a las exigencias intemacionales, reproduciendo 
muchas de las normas que incorporé en la Decisiôn 344, ésta ùltima 
influenciada por las en ese entonces negociaciones OMC, claro estâ, la 
Decisiôn 486 materializa en mayor medida taies exigencias, habida
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cuenta que ya se habia formalizado el ADPIC^^*, del que principalmente 
se sustenta. Es pues la Decision 344 (que sustituyô la Decisiôn 313), la 
que realmente ha modemizado el Derecho andino de propiedad 
industrial, conviene resaltar, por ejemplo, que desde dicha Decisiôn 344, 
en el caso de patentes^^  ^ de invenciôn, la definiciôn de las mismas es 
mâs compléta, mantiene la norma que establece la no patentabilidad de 
invenciones que afectan tanto a los vegetales como a la vida humana y 
animal y la preservaciôn del medio ambiente, la prohibiciôn del 
otorgamiento de patentes de especies y razas animales y de los 
procedimientos esencialmente biolôgicos para su obtenciôn es mâs 
especifica; élimina la prohibiciôn de otorgar patente a las invenciones 
relativas a materias nucleares y fisionables; modifica los periodos del 
procedimiento registral; incluye, dentro de lo que se entiende como 
explotaciôn de la patente, la actividad de importaciôn del producto 
patentado; introduce la obligaciôn de registre de los contratos de 
licencia y de las licencias obligatorias por falta de explotaciôn de la 
patente (el titular puede justificar su inacciôn), estâs ultimas con carâcter 
no exclusive; establece una prohibiciôn juris tantum, para los casos de 
inffacciôn de patente de procedimiento, invirtiendo la carga de la prueba 
en la parte demandada; amplia el période de protecciôn, con el propôsito 
de armonizaciôn con la postura intemacional en cuanto al tiempo de 
duraciôn de la misma a 20 anos desde la presentaciôn de la 
correspondiente solicitud. Période que, podria ser considerado 
demasiado extenso, ya que dada la constante evoluciôn tecnolôgica, las 
invenciones que estarian en dominio pùblico seguramente serân
Vid. R. Kaplinsky, Los derechos de propiedad industrial e intelectual en la 
ronda de Uruguay y  mâs alla de ella: implicacionés en la politica de los paises en 
desarrollo, Lima, 1988, 90 p.
La doctrina ha identificado “patente” con la posiciôn juridica que 
corresponde a una persona, en la relaciôn juridica creada por el acto administrativo 
por la que se concede. Como posesiôn juridica, la patente consiste en un conjunto de 
facultades y deberes, derechos y obligaciones, asignados a su titular. El ius 
prohibendi conferido por la patente se hace valer trente a terceros, cuyos actos de 
explotaciôn sean subsumibles en los actos previstos como taies en el ordenamiento 
juridico, incluidos en el âmbito de protecciôn de la patente, de efîcacia objetiva, 
temporal y espacial. J. Massaguer, Los efectos de la patente en el comercio 
intemacional..., op. cit., pp. 39, 68.
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obsoletas^^ .^ Por su parte en materia de marcas, la citada Decision 344, 
en cuanto a la tutela juridica del derecho al uso exclusivo de esta 
modalidad industrial, el inciso tercero de su art. 105, sin identificar la 
especie o naturaleza de la pretension, ni la competencia para el 
conocimiento, abre una amplia gama proteccionista del derecho al uso 
exclusivo de la marca registrada^^% a su vez, esta Decision se decanté 
por el principio del agotamiento de los derechos de propiedad industrial 
a nivel intemacional, lo que contribuiria a favorecer las importaciones 
paralelas, el conocido mercado gris. Aspectos todos ellos que 
igualmente se mantienen en la Decision 486.
Muchos de los principios que se recogen en el Derecho 
intemacional, como el de prioridad^^^, territorialidad, trato nacional, 
reciprocidad, son contemplados en la normativa andina en esta materia, 
aunque en algunos casos con ciertos matices, como puede observarse en 
varios apartados de este escrito, maxime cuando la doctrina ha 
reconocido que el rigorismo del principio adoptado por una normativa 
puede estar en la prâctica mitigado por razones de aplicaciôn de 
principios générales del derecho y de equidad^^ .^ Por ejemplo, algunos 
predican que el principio de territorialidad en la protecciôn de derechos 
de propiedad intelectual requiere ser atemperado, en el intercambio de 
bienes y servicios en la esfera intemacional, por las exigencias de la
G. Gomez Mud, op. cit., pp. 65-66.
Sent, de la Corte Suprema de Justicia (Colombia) de 8 de febrero de 2002. 
Sala de Casaciôn Civil. Recurso de Casaciôn interpuesto por la parte demandante 
contra la sent, dictada el 30 de julio de 1993 por el Tribunal Superior del Distrito 
Judicial de Bogota, Sala Civil, dentro del proceso ordinario propuesto por la 
sociedad Louis Vuitton, S.A. Vid. J. F. Ramirez Gomez, op. cit., p. 239.
El. art. 4 del CUP exige a los paises unionistas concéder a los nacionales de 
otros paises de la Union el derecho de prioridad en todas las solicitudes presentadas 
para obtener una patente o para registrar un modelo de utilidad, un diseno industrial 
o una marca de fabrica o de comercio, si se cumplen ciertas condiciones. En la 
mayoria de las categorias de propiedad industrial, la fecha de presentaciôn de una 
solicitud détermina si los derechos serân otorgados al solicitante o el nivel de 
protecciôn de los mismos. Vg. casi todos los paises, con excepciones como EE UU, 
conceden patentes al primero que présenta una solicitud y muchos paises registran 
una marca a la primera empresa que solicita el registro, si se cumplen ciertos 
criterios.
Vid. O. Echeverri, Temas de propiedad industrial en la jurisprudencia de 
paises latinoamericanos, Buenos Aires, 1987, p. 77.
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competencia leal^ "^^ , dada la realidad politica y econômica del mundo 
actual, en el que se abren paso la integraciôn econômica hacia una 
mayor eficiencia mercantil, porque precisamente tal principio ha 
servido, lo dice la doctrina especializada, para “criar en nido ajeno”, por 
lo que el Derecho intemacional en la materia, lo interrelaciona con otros 
principios y derechos, como en el caso del CUP, que mantienen el 
principio de territorialidad^^^ pero al tiempo contempla el derecho de 
prioridad y la protecciôn de la marca notoriamente conocida (art. 6 
bis)^^ .^ Con relaciôn al principio de prioridad, en el entomo andino, este 
se establece en el art. 9 de la Decisiôn 486, “la primera solicitud de 
patente de invenciôn o de modelo de utilidad, o de registro de diseno 
industrial o de marca, vâlidamente presentada en otro Pais parte o ante 
una autoridad nacional, regional o intemacional con la cual el Pais parte 
estuviese vinculado por algun tratado que establezca un derecho de 
prioridad anâlogo al que establece la présente Decisiôn, conferirâ al 
solicitante o a su causahabiente un derecho de prioridad para solicitar en 
el Pais parte una patente o un registro respecto de la misma materia. El 
alcance y los efectos del derecho de prioridad serân los previstos en el 
Convenio de Paris para la protecciôn de la Propiedad Industrial”. Este 
articulo, como ya lo hacia la Decisiôn 344, amplia el concepto de la 
prioridad intema o territorial de los referidos derechos de propiedad 
industrial, a la prioridad andina e intemacional. Segùn ella el
La protecciôn industrial ademâs del principio de territorialidad, descansa 
sobre el principio de lealtad comercial, por ello, por ejemplo, no deben utilizarse 
signos o marcas similares que produzcan o puedan producir confusiôn que por su 
finalidad estân destinados a impedir. Si bien la protecciôn es territorial, la buena fe 
que debe regular las relaciones del comercio intemo e intemacional, no conoce las 
fronteras, no siendo admisible que nadie se apropie de lo que no le pertenece, sea 
que el titular del bien lesionado tenga su domicilio en el pais o en el extranjero. 
Câmara Federal de Argentina, CfedCap, Sala Civil y Comercial, 13/11/63, 
“Ghiringhelli SA c/Bigio, Eduardo”, JA, 1965-VI-526 y diario JA, 20/12/65, Vid. O. 
Echeverry, op. cit., p. 81.
La calificaciôn como territorial o no de una norma depende del modo de 
delimitaciôn por el que haya optado: la elecciôn de un punto de conexiôn territorial 
determinarâ una aplicaciôn territorial de la norma, mientras que la elecciôn de un 
punto de conexiôn no territorial determinarâ una aplicaciôn extraterritorial de la 
misma. P. Jiménez Blanco, Las denominaciones de origen..., op. cit., p. 30.
Sent, de la Corte Suprema de Justicia (Colombia) de 8 de febrero de 2002, 
caso Louis Vuitton, S.A. Vid. F. Ramirez Gômez, op. cit., p. 245.
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solicitante que primeramente ha presentado una solicitud en un Pais 
parte o en otro pais que concede trato reciproco a las solicitudes de los 
Paises parte, conservarâ dicha prioridad^^^ por los términos 
establecidos, vg. en el caso de marcas 6 meses, en el de patentes 12 
meses, contados a partir de la fecha de presentaciôn de dicha solicitud, 
para requérir el registro sobre el mismo derecho industrial en 
cualquiera de los Paises parte del Acuerdo de Cartagena (STJA de 26 
de enero de 2005, proceso 144-IP-2004); lo que no es mâs que el 
principio de prioridad unionista consagrado en el CUP.
Para que nazca el derecho de prioridad es normalmente imprescindible que la 
presentaciôn de registro de la modalidad industrial de que se trate, tenga valor de 
una presentaciôn nacional regular con arreglo a la legislaciôn del Estado para el que 
se haya efectuado o a los convenios intemacionales. P. A. de Miguel Asensio, 
“Bienes inmateriales y Derecho de la competencia”. . ., op. cit., p. 96.
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Capitulo V
INTERACCIÔN DE LOS DERECHOS DE 
PROPIEDAD INTELECTUAL
I. Sometimiento nacional al Régimen Comùn
L Integraciôn de la norma andina
A) De pleno derecho
Los Regimenes comunes^^  ^ en materia intelectual contemplados en 
las diversas Decisiones, son acreedores, automâticamente, de por si, del 
estatus de derecho positivo en el orden intemo de los Estados a que van 
dirigidos. Las normas comunitarias que los componen se integran de 
pleno derecho en ese orden intemo, sin necesidad de ninguna formula de 
introducciôn o de recepciôn, siendo obligatoria para el juez nacional su 
aplicaciôn (STJA del 24 de marzo de 1997, proceso 03-AI-96). El TJA 
ha reiterado en varias ocasiones, lo inconveniente que résulta y la
Los Regimenes comunes andinos guardan cierta analogia con los 
Reglamentos de la CE, los que son obligatorios y directamente aplicables para los 
Estados miembros de la UE. Lo que no ocurre con las Directivas (exigen una 
transposiciôn al ordenamiento juridico nacional), instrumento juridico éste, del que 
predominantemente se ha valido la UE para normalizar lo relativo a la propiedad 
intelectual en la region. Valga mencionar que segün jurisprudencia reiterada del 
TJCE una Directiva no puede, por si sola, crear obligaciones a cargo de un particular 
y, por consiguiente, no puede ser invocada, en su calidad de tal, contra dicha 
persona. Ahora bien, al aplicar el Derecho nacional, ya se trate de disposiciones 
anteriores o posteriores a la Directiva de que se trate, el ôrgano jurisdiccional 
nacional que debe interpretarlo estâ obligado a hacerlo a la luz de la letra y de la 
finalidad de la Directiva para alcanzar el resultado que ésta busca (STJCE de 13 de 
noviembre de 1990, Marleasing, C-106/89). Por otra parte, poner de manifiesto que 
los particulares sôlo pueden invocar una Directiva ante los ôrganos jurisdiccionales 
nacionales cuando haya vencido el plazo fijado para adaptar el Derecho nacional a la 
Directiva (STJCE de 3 de marzo de 1994, Vaneetveld, C-316/93).
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amenaza que représenta para la intangibilidad del ordenamiento juridico 
comunitario, el hâbito adoptado por algunos paises andinos de 
reproducir, incorporândolas en instrumentos juridicos de Derecho 
intemo, las normas del ordenamiento comunitario con el fin de darles 
publicidad en sus respectivos periôdicos, boletines o registros oficiales, 
respecto a lo que insiste, las normas del ordenamiento juridico 
comunitario rigen, por lo general, en todo el territorio de la comunidad, 
compuesto por los Paises parte, de manera inmediata y directa, luego de 
su publicaciôn en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, en 
consecuencia, no es necesario ni conveniente, y podria representar una 
violaciôn al ordenamiento juridico andino, que cada uno de los paises 
incorpore la norma comunitaria mediatizandola en un instrumento 
juridico intemo, cuya vigencia esta sujeta a la publicaciôn en el 
correspondiente medio de divulgaciôn oficial. Lo que podria generar en 
el proceso de aplicaciôn un conflicto de la ley en el tiempo, ya que haria 
suponer que la norma andina no entrô en vigencia sino hasta cuando fue 
reproducida y publicada por el pais correspondiente.
En igual sentido de acuerdo con la doctrina, suponer que las 
Decisiones de la Comisiôn deban pasar por el tamiz legislativo de cada 
uno de los Paises parte antes de su aplicaciôn intema, conduciria a negar 
la existencia de un Derecho comunitario andino^^ .^ Ademâs, el TJA se 
ha referido a la norma comunitaria primaria (Acuerdo de Cartagena, art. 
27 actual art. 55) que dio origen a las diferentes normas comunitarias 
derivadas, las Decisiones de la Comisiôn, particularmente en relaciôn 
con los derechos de propiedad industrial (Decisiones en orden 
cronolôgico 85, 311, 313, 344, 486), como un conjunto de la voluntad 
de los Paises signatarios del Acuerdo, de contar con un Régimen comùn 
sobre - propiedad industrial, comprometiéndose a adoptar las 
providencias que fueren necesarias para ponerlo en prâctica, 
compromiso que lo asumen y que supone una voluntad, un esfuerzo 
conjunto, de obligatorio cumplimiento en la CAN, lo que supone la
F. Novak Talavera, Derecho Comunitario Andino, Peru, 2003, p. 71. Vid. 
STJA de 6 de octubre de 2004, proceso 121-IP-2004.
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manifestaciôn de una voluntad para uniformar normas^^ .^ Otra de las 
normas comunitarias primarias, con base en la que el TJA interpréta el 
Derecho derivado andino, en este caso, las Decisiones en materia de 
propiedad intelectual, es el art. 4 del Tratado de Creaciôn del Tribunal 
(antiguo art. 5° del mismo), en la medida en que es parte de las normas 
comunitarias primarias u originarias, de las que nacen y emergen las 
Decisiones, que constituyen normas juridicas derivadas del Acuerdo de 
Cartagena. En igual sentido, cuando el TJA interpréta, por ejemplo, las 
normas intelectuales comunitarias, lo hace considerandolas no como 
unidades independientes, sino parte del conjunto de normas al que 
pertenecen, con aplicaciôn y vigencia en toda la subregiôn y cuyo 
cumplimiento obliga a los paises signatarios, no sôlo por imperio de la 
Decisiôn de la que hacen parte, sino por mandato de las normas de 
Derecho Comunitario primario.
B) Regulaciôn ùnica: el caso de la Decisiôn 486
A los Paises parte de la CAN no les es dado, ni desistir 
unilateralmente de aplicar la norma comunitaria, ni condicionar su 
cumplimiento a la concordancia con las normas internas o nacionales, 
por lo mismo, estas no pueden aplicarse, sean anteriores o posteriores, 
cuando contradigan, o resulten irréconciliables con la norma comunitaria 
andina. Las caracteristicas de las Decisiones, refiriéndose en su dia al 
Régimen comùn de propiedad industrial, como parte del ordenamiento 
al que pertenecen, han sido resaltadas por el TJA (STJA de 6 de octubre 
de 2004, proceso 121-IP-2004), cuales son: incorporaciôn de una 
normativa autônoma, coercitiva, de aplicaciôn directa, constituyen un 
derecho ùnico para toda la subregiôn andina, deben aplicarse de manera 
homogénea, prevalecen sobre el Derecho intemo. En consecuencia, las 
normas comunitarias en esta materia, como lo puntualizara el TJA en 
relaciôn con el Régimen comùn sobre propiedad industrial: rigen 
imperativamente en el territorio de los Paises parte, toda norma nacional
Vid. STJA de 30 de octubre de 1996, proceso l-AI-96. Acciôn de 
incumplimiento interpuesta por la Junta del Acuerdo de Cartagena contra la 
Repùblica del Ecuador.
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que resuite contraria o incompatible, que lo transgreda, desvirtùe o 
simplemente obstaculice su cabal cumplimiento séria inaplicable, 
despliegan plenamente sus efectos sin necesidad de ningün 
complemento normativo de Derecho intemo. La consecuencia del efecto 
prevalente del Derecho andino, para el caso del derecho derivado, en el 
âmbito de la propiedad intelectual, para algunos tratadistas, consiste en 
que se impone a los sujetos a los que estâ destinado, entre ellos, los 
Paises parte, a los administrado, a los jueces nacionales, el deber de 
respetarlo, siendo éstos ùltimos, cuando se présente un problema que 
tenga que ver con este âmbito quienes deben aplicar preferentemente el 
Derecho comunitario, Derecho que pueden invocar los justiciables en 
cualquier conflicto, debiendo ser éstos resueltos por el Régimen comùn 
y no por el Derecho intemo^^\
Teniendo présenté lo mencionado, en materia intelectual, a propôsito 
de la antigua Decisiôn 85 “Reglamento para la Aplicaciôn de las Normas 
sobre Propiedad Industrial”, lo que también puede decirse de la actual 
Decisiôn 486, el TJA (STJA 25 de mayo de 1988, proceso 2-IP-88) 
resaltô su carâcter de ser una regulaciôn juridica; compléta, en cuanto a los 
asuntos de que trata, expedida por una instituciôn supranacional con 
capacidad para senalar reglas en el âmbito regional, que ha de aplicarse 
con preferencia al Derecho intemo; comùn y uniforme, de especial 
significaciôn dentro del proyecto integracionista^^ ,^ cuyas caracteristicas 
principales, en cuanto ordenamiento comunitario, son las de constituir una 
regulaciôn autônoma, coercitiva, de efecto directo y que constituye un 
Derecho ùnico para toda la subregiôn. Considerô que tal normativa debe 
aplicarse de manera homogénea y prevalente sobre la norma nacional 
anterior o posterior a ella, en cuanto resuite incompatible con el Derecho 
intemo, pues de no ser asi resultaria imposible alcanzar el objetivo propio 
del derecho de integraciôn, que es el de lograr un régimen uniforme para 
todos los paises de la comunidad. Interpretaciôn que igualmente ha hecho 
extensiva a las Decisiones subsecuentes en esta materia.
M. Pachôn, Propiedad industrial y  Derecho comunitario andino, Bogotâ, 
1990, p. 41.
Vid. A. Fairlie Reinoso, “Comunidad Andina, regionalismo abierto e 
integraciôn profunda”, Inserciôn econômica intemacional de América Latina, 
Santiago de Chile, pp. 117 y ss.
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2. Situaciones no contempladas en la normativa comunitaria
A) Principio del complemento indispensable
Las Decisiones relativas a derechos de propiedad intelectual, incluyen 
lo que para algunos tratadistas se conoce como “norma de clausura”, en 
cuya virtud, se deja a la normativa de los Paises parte la soluciôn 
legislativa de situaciones no contempladas en la ley comunitaria, ya que es 
prévisible que aquella no contemple todos los casos susceptibles de 
regulaciôn juridica^^ .^ El sistema de integraciôn andina en el âmbito de 
propiedad intelectual, introdujo en materia industrial en la Decisiôn 311, 
art. 119, de la que se inspirô la ya también derogada Decisiôn 344, art. 
143, el principio del complemento indispensable, en virtud del cual se 
atribuyô a los Paises parte, la potestad excepcional de fortalecer o 
complementar, sea por medio de normas internas o de acuerdos 
intemacionales, los derechos de propiedad industrial conferidos en dicho 
sistema. Prerrogativa que no los autoriza para establecer nuevos 
derechos, ni para modificar los existentes y previstos en la normativa 
andina vigente, principio que también puede entenderse incluido en 
relaciôn con otras regulaciones andina en materia intelectual. 
Especificamente, el citado art. 143, establecia de manera expresa que: 
“Los Paises parte, mediante sus legislaciones nacionales o acuerdos 
intemacionales, podrân fortalecer los derechos de propiedad industrial 
conferidos en la présente Decisiôn. En estos casos, los Paises parte se
En el entomo comunitario europeo, los limites que el TJCE ha establecido 
progresivamente a las actuaciones de los titulares de derechos de propiedad 
intelectual en el ejercicio de sus derechos exclusivos son limites que deben 
incorporar los Estados miembros a su legislaciôn intema o hacer respetar por sus 
Tribunales intemos. Por tanto, la pretendida libertad de los Estados miembros para 
regular la protecciôn de semej antes derechos es sôlo ficticia puesto que es a través 
de su legislaciôn en esta materia y de la protecciôn judicial del abuso de dichos 
derechos como el Estado miembro es finalmente responsable de las actuaciones del 
particular. La medida provocada por particulares contraria al art. 28 sôlo puede 
resultar, de momento, pues, de una inffacciôn o de una omisiôn por carencia 
legislativa del Estado miembro o de una decisiôn judicial incorrecta. N. Stoffel 
Vallotton, La prohibiciôn de restricciones a la libre circulaciôn de mercandas..., 
op. cit., pp. 284-285.
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comprometen a informar a la Comisiôn acerca de estas medidas”. 
Norma que el TJA interpretô de manera reiterada, en cuanto a lo que 
debia entenderse por “fortalecer los derechos de propiedad industrial”, 
indicando que desde un punto de vista etimolôgico, segùn el Diccionario 
de la Real Academia espanola, el verbo fortalecer se refiere a la acciôn 
de “hacer mas fuerte o vigoroso”, nociôn de la que fluye de forma 
natural y obvia la interpretaciôn literal de que el Régimen comùn de 
propiedad industrial puede ser complementado por las leyes internas 
para fortalecerlo siempre que con ello no se restrinja el sistema del 
Régimen comùn en sus propôsitos ni se recorte en su finalidad de 
protecciôn de los derechos que consagra^ "^^ . Interpretaciôn que asimismo 
cobra validez desde la dimensiôn teleolôgica, ya que los propôsitos que 
persigue el sistema de integraciôn adoptado por el Acuerdo subregional 
andino se fundan desde su preâmbulo, en el fortalecimiento de la uniôn 
de sus pueblos, en la formaciôn de una comunidad subregional, en la 
cooperaciôn para el desarrollo, en la armonizaciôn de sus politicas 
econômicas y en la unificaciôn de la legislaciôn de interés comunitario 
(STJA de 25 julio de 1994, proceso 3-IP-94).
En igual sentido, el TJA refiriéndose a la referida Decisiôn 344, 
entiende que lo remitido a la legislaciôn nacional, por voluntad expresa 
del legislador Andino, que son los propios paises signatarios del 
Acuerdo, representados en la Comisiôn por sus plenipotenciarios, 
supone una voluntad manifiesta de los Paises parte, de que el Régimen 
comùn sobre propiedad industrial se fortalezca y complemente mediante 
legislaciôn nacional^^ ,^ en forma concordante con el espiritu de 
integraciôn, a través de normas vigentes o por dictarse, que no 
contradigan ese espiritu, sino que estén adheridas a la filosofïa 
comunitaria; permisiôn a los paises signatarios, inserta en los términos 
de integraciôn y unidad en tomo al ordenamiento juridico andino del
STJA de 25 julio de 1994, proceso 3-IP-94, de 8 de mayo de 2002, procesos 
25-IP-2002; de 2 de mayo de 2002, proceso 26-IP-2002, de 17 de noviembre de 2004, 
proceso 105-IP-2004; de 9 de marzo de 2005, proceso 179-IP-2004.
Las reglas expedidas por las instituciones andinas rigen la conducta de los 
Paises parte en asuntos fundamentales de la actividad econômica, de manera directa, 
y sôlo cuando el Derecho comunitario lo establece o la naturaleza de las materias lo 
exige, requieren el desarrollo de trâmites nacionales. Sent, de 27 de febrero de 1975 
del Tribunal Constitucional de Colombia.
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que son parte los Regimenes comunes, asi, mutatis mutandi, no sôlo 
tienen vigencia las normas nacionales ya existentes, en la medida en que 
no contradigan a la norma andina, sino que también, las normas a 
dictarse deberân guardar esa misma armonia y unidad juridica, porque 
se trata de la voluntad del legislador andino expresada en el Régimen 
comùn, que emerge por imperio del Acuerdo de Cartagena, cuyos 
signatarios se han comprometido por imperio del Tratado de Creaciôn 
del TCA a adoptar las medidas que sean necesarias para asegurar el 
cumplimiento de dicho ordenamiento y a no adoptar, ni emplear medida 
alguna que sea contraria a dichas normas o que de algùn modo 
obstaculice su aplicaciôn En tal sentido entiende, que el desarrollo de 
aspectos no contemplados en el régimen comunitario de propiedad 
industrial, como también podria entenderse en relaciôn con otras 
modalidades intelectuales contemplada en el Derecho andino, impide 
por ejemplo que las regulaciones de los Paises parte establezcan o 
apliquen legislaciones internas anteriores, que establezcan requisites 
adicionales para la aplicaciôn de una disposiciôn que es lo 
suficientemente compléta, diâfana, clara, y en tal caso no susceptible de 
desarrollo intemo.
Como puede observarse, el TJA ha sido especialmente celoso 
respecto a esta potestad, por lo que ha procurado, a través de las 
interpretaciones prejudiciales en las que se ha discuto el contenido y 
alcance de la misma, evitar un uso de ella con el que pudiera 
desvirtuarse el Régimen comùn sobre propiedad industrial, o en su caso 
en relaciôn con otros regimenes comunes en materia intelectual, 
valiéndose para el efecto del texto literal y el espiritu del acuerdo 
subregional andino, asi como el objetivo de lograr regimenes uniformes 
en âreas comunes de interés subregional. Lo que ademâs es coherente 
con la potestad legislativa en las materias objeto de la transferencia de 
los Paises parte al legislador comunitario. En este sentido el legislador 
nacional estâ inhabilitado para modificar, sustituir o derogar, en su 
territorio, el Derecho comùn andino vigente^^ .^ Mâs aùn, el TJA, 
teniendo présente que la norma comunitaria, la doctrina y la
STJA de 25 julio de 1994, proceso 3-IP-94.
STJA de 6 de octubre de 2004, proceso 121-IP-2004.
395
jurisprudencia recomiendan aplicar criterios restrictivos, en virtud del 
principio del “complemento indispensable” y con la finalidad de 
determinar hasta donde pueden llegar las innovaciones normativas de 
Derecho intemo, ha indicado que ùnicamente serian légitimas las 
normas complementarias que: estrictamente sean necesarias para la 
ejecuciôn de la norma comunitaria, favorezcan su aplicaciôn, de ningün 
modo la entraben o desvirtùen, no modifiquen o alteren su contenido y 
alcance. De donde résulta que la norma de Derecho intemo que sea 
contraria al ordenamiento juridico comunitario o irréconciliable con el 
mismo, a juicio del TJA, aunque no queda propiamente derogada, séria 
automâticamente inaplicable (STJA de 25 de mayo de 1988, proceso 2- 
IP-88). En este orden de ideas, como se mencionô, cuando los asuntos 
estén ya regulados en la legislaciôn comunitaria estarian substraidos de 
la competencia legislativa intema, pudiendo ésa ùltima, ùnica y 
exclusivamente, de manera restrictiva y con carâcter excepcional, versar 
sobre los asuntos no regulados en lo absoluto por el ordenamiento 
comunitario andino, se réitéra, no pudiendo modificar, agregar o suprimir 
normas sobre los aspectos regulados por la legislaciôn comunitaria.
B) Norma de clausura
La Decisiôn 486 que sustituyô a la Decisiôn 344, no incluye un 
articulo de idénticas caracteristicas al art. 143 de ésta ùltima, si bien, 
establece la “norma de clausura” en su art. 276, segùn el cual “Los 
asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la présente 
Decisiôn, serân regulados por las normas intemas de los Paises parte”, 
complementado con su art. 279, segùn el cual, “La posibilidad de 
suscribir acuerdos de cooperaciôn en materia de propiedad industrial 
que no vulneren la présente Decisiôn”. No obstante lo cual, podria 
sostenerse que la norma de clausura y la relativa a la celebraciôn de 
acuerdos de cooperaciôn, deberian interpretarse en atenciôn al principio 
del complemento indispensable, y en tal sentido entenderse que los 
Paises andinos, en materia de propiedad industrial, que incorporen 
normas nacionales en dicha materia, podrian hacerlo cuando sea 
complementaria al espiritu del “Régimen comùn”, pero nunca contraria 
al mismo. Respecto a la norma de clausura, como lo ha recordado el
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TJA, la disposiciôn que la contempla, ha permanecido igual en todo el 
transito del Régimen comùn sobre propiedad industrial, desde la 
Decisiôn 85 a la 486, con ella se permite a los Paises parte, la facultad 
de legislar a través de normas nacionales existentes o por dictarse, sobre 
varios aspectos no contemplados en tal Régimen comùn. En palabras del 
TJA “el desarrollo de la ley comunitaria por la legislaciôn nacional, es 
empero excepcional y por tanto a el le son aplicables principios taies como 
el del 'complemento indispensable', segùn el cual no es posible la 
expediciôn de normas nacionales sobre el mismo asunto, salvo que sean 
necesarias para la correcta aplicaciôn de aquéllas. Este régimen de 
excepciôn, dada su naturaleza de tal, debe ser aplicado en forma 
restringida de acuerdo con normas elementales de hermenéutica juridica. 
Significa esto que para que tenga validez la legislaciôn intema se requiere 
que verse sobre asuntos no regulados en lo absoluto por la comunidad”^^ *.
En opiniôn del TJA, en cumplimiento de su misiôn de control de la 
legalidad, debe velar por la integridad de los régimen(es) comùn(es), 
con la finalidad de evitar que la postura de un sôlo Pais apartandose de 
sus normas, déséquilibré la integraciôn y abra el camino para que ese 
Pais cree condiciones de favorabilidad que resulten inequitativas para 
los demâs Paises parte (STJA de 30 de octubre de 1996, proceso 1-AI- 
1996). Asi, el TJA ha advertido que el desarrollo de la “norma de 
clausura”, en atenciôn al principio de complemento indispensable y al de 
prevalencia del Derecho comunitario, implica que el Derecho intemo no 
podrâ hacerse creando exigencias, requisites adicionales o dictando 
reglamentaciones que entren en conflicto con el Derecho comunitario 
andino o restrinjan aspectos esenciales regulados por él, que impliquen, 
por ejemplo, una menor protecciôn de los derechos consagrados en el 
Derecho andino^^ .^ La pqtestad de las autoridades nacionales de regular de 
manera intema, en concreto, asuntos sobre propiedad industrial no 
comprendidos en la Decisiôn 486, deberà ser compatible en todo caso con 
la normativa comunitaria, no pudiendo ser ejercida de modo tal que 
signifîque, por ejemplo, la introducciôn de restricciones adicionales al
Jurisprudencia del TJA citada en la STJA de 6 de octubre de 2004, proceso 
121-IP-2004.
STJA de 17 de marzo de 1995, proceso lO-IP-94.
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ejercicio de los derechos y facultades consagrados por la norma 
comunitaria. En general, las disposiciones intemas que si pueden dictar los 
Paises parte del Acuerdo, para el caso las relativas a propiedad intelectual 
reguladas en el Derecho andino, deben guardar relaciôn de armonia, 
complementariedad e interrelaciôn con la filosofîa de la normativa 
comunitaria vigente, la que en su caso, sera de prevalente aplicaciôn^^ .^
3. Casmstica
A) En relaciôn con la normativa intema
Por ejemplo en el caso de una normativa nacional dictada con la 
finalidad de reglamentar una norma andina en materia de derechos de 
propiedad industrial, el TJA ha resaltado, como lo hiciera en la sent, de 
30 de octubre de 1996 (proceso 1-AI-1996), que dentro de la teoria y 
principios generalmente aceptados del Derecho pùblico que forma parte 
de las fuentes del Derecho comunitario, la jerarquizaciôn de la ley, tal 
como lo recoge la teoria de Kelsen, establece la subordinaciôn que en el 
ordenamiento jerârquico de la ley tienen los decretos de carâcter 
reglamentario, supeditados a la ley formai que reglamentan. La facultad 
reglamentaria se ejerce con la mira de desarrollar el ordenamiento 
juridico con fuerza de ley, para que ésta pueda ser aplicada y 
desarrollada en sus principios, sin que el reglamento pueda exceder el 
alcance y sentido de la ley superior. También la Secretaria General ha 
recordado que una norma reglamentaria no puede modificar el contenido 
de una norma supranacional, por via de interpretaciôn, dada la 
inconveniencia de que los Paises parte interpreten las normas del 
ordenamiento juridico andino modificândolas de manera sustancial^^\ 
Aplicando asi el principio de jerarquizaciôn normativa, como bien lo 
indica el TJA, la facultad reglamentaria intema debe cenirse a 
desarrollar el contenido senalado en la ley dentro de los limites fijados 
por ésta, hasta el punto de que la facultad reglamentaria estâ limitada 
por el propôsito de hacer viable la norma superior que se reglamenta.
700 jg 14 de julio de 2004, proceso 43-IP-2004. 
STJA de 22 de enero de 2002, proceso 93-AI-2000.
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con lo que no se pretende menoscabar la potestad reglamentaria en el 
âmbito nacional que gozan los Jefes de Estado de los Paises parte, sino 
mâs bien recordar la prevalencia del Derecho andino en determinadas 
materias, toda vez que como se ha mencionado, las normas nacional 
devienen inaplicables en cuanto resulten incompatibles con las 
previsiones del Derecho comunitario (pre-emption)’^ ,^ como se recoge 
en la citada sentencia.
En otro asunto, siguiendo su propia doctrina jurispmdencial, el TJA 
ha declarado inadmisible, por ejemplo, en materia de marcas, que la 
autoridad nacional intente regular aspectos del régimen marcario ya 
definidos en el Régimen comùn, dado que equivaldria a permitir la 
modificaciôn unilateral y por tanto arbitraria del mismo, no admite, en 
consecuencia, que la legislaciôn nacional modifique, agregue o suprima 
normas sobre tales aspectos, tampoco que se agreguen por la autoridad 
nacional otros requisitos para la configuraciôn de un derecho de 
propiedad industrial, o que se adicionen causales o motivos para la 
pérdida de taies derechos, lo que equivaldria a desconocer la eficacia 
propia del derecho de la integraciôn^^ .^
B) Interpretaciôn mediante reglamentaçiôn
De otra parte, citar un caso en el que en sede de la Secretaria General 
se dictaminô el incumplimiento de un Pais parte, en su dia con base en 
la antigua Decisiôn 344, respecto a la protecciôn de programas de 
ordenador, soportes lôgicos y a requisitos para determinar la explotaciôn 
de la invenciôn patentada^^. La Secretaria indicô que la norma 
contenida en el art. 6 inciso d) de la Decisiôn 344 (actual art. 15 inciso 
e) de la Decisiôn 486) buscaba excluir de la protecciôn por derecho de 
propiedad industrial a los programas de ordenador y soporte lôgico, 
considerados como taies, mâs no estaba referida a invenciones que 
tuvieran relaciôn con dichos programas o a aquellas que se valieran de 
dichos programas para crear nuevos productos o procedimientos, lo cual
A. Cebada Romero, op. cit., p. 219.
STJA 25 de mayo de 1988, proceso 2-IP-88, de 9 de marzo de 2005, proceso 
179-IP-2004.
Secretaria General de la CAN. Resoluciôn 079 de 12 de mayo de 1998.
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era modificado formalmente por la normativa peruana. Modificaciôn 
que este Pais introducia, por via de una llamada “interpretaciôn 
restrictiva” que incluia en una norma nacional reglamentaria de la norma 
comunitaria, lo que a su vez desconocia que el procedimiento 
interpretativo esta reservado al TJA a través de la interpretaciôn 
prejudicial. Este organisme también considerô que los requisitos para 
determinar la explotaciôn de la invenciôn patentada establecidos en la 
norma comunitaria involucran très tipos de operaciones (importaciôn, 
comercializaciôn y distribuciôn) y no ùnicamente a la importaciôn, 
como lo contemplaba la norma del Pais parte involucrado^^^; ademâs, 
que estas operaciones deben realizarse de forma tal que se satisfaga la 
demanda del mercado. Vg. de acuerdo con el Gobiemo del Perù el 
término “importaciôn” puede entenderse en términos mâs amplios que 
podrian adecuarse a la norma comunitaria, para lo cual indica que la 
definiciôn de importaciôn considerada en su regulaciôn intema es de 
carâcter amplio y alude, en términos générales, al ingreso legal de 
productos provenientes del exterior destinados al consumo, no distingue 
entre consumo intermedio y consumo final, refiriéndose en términos 
genéricos a la actividad de consumo que puede ser realizada tanto por 
empresas (distribuidores, comercializadoras mayoristas o minoristas) 
como por consumidores finales, concluyendo que la importaciôn de un 
producto hecha de forma suficiente para satisfacer la demanda del 
mercado, implica necesariamente su consumo intermedio o final, segùn 
sea el caso, siempre y cuando se haya efectuado de manera suficiente 
para satisfacer la demanda de mercado de los productos intermedios o 
finales. La “explotaciôn” tiene lugar cuando se importa la mercancia o 
cuando se produce y ésta se coloca en forma suficiente en el mercado o 
cuando se produce la mercancia. En ambos casos, la colocaciôn de la 
mercancia en el mercado se realiza a través de la comercializaciôn y 
distribuciôn de la misma. Para la Secretaria General de la CAN, no 
résulta exacto senalar, como lo hacia la norma intema reglamentaria.
Vid Secretaria General de la CAN. Resoluciôn 106 de 24 de julio de 1998. 
Recurso de Reconsideraciôn presentado por el Gobiemo del Peru en contra de la 
Resoluciôn 079, que contiene el Dictamen 06-98 por ineumplimiento en la 
aplicaciôn de la Decisiôn 344, que aprueba el Régimen Comùn sobre Propiedad 
Industrial. Recurso que fue desestimado.
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que bastaba la importaciôn para introducir un producto en la corriente 
comercial, por cuanto la operaciôn de importaciôn, en sentido estricto, 
culmina con la operaciôn de levante en aduanas, la cual es previa a la 
introducciôn del producto en el mercado nacional y que, en todo caso, 
aùn de admitirse tal argumente como valido, esta situaciôn no podria 
generalizarse a los productos que si requieren de la comercializaciôn y 
distribuciôn para su ingreso en las corrientes comerciales. Maxime, 
cuando réitéra, una norma reglamentaria no puede, por via de 
interpretaciôn, modificar el contenido de una norma superior, mâs aùn 
cuando ésta tiene el carâcter de ser norma supranacional, no pudiendo 
una norma nacional restringir ni limitar el campo de acciôn enmarcado 
en la norma comunitaria.
El mecanismo legislativo utilizado en un Pais parte, para realizar la 
interpretaciôn de determinada norma andina, puede generar el 
incumplimiento de tal pais. Se sigue con el ejemplo en comento, pero 
esta vez en sede del TJA, el cual determinô la violaciôn del, en ese 
entonces art. 38 de la Decisiôn 344, al restringirse su alcance por parte 
de la normativa intema de uno de los Paises parte de la CAN^^ .^ La 
materia objeto del referido art. 38 se encuentra regulada actualmente en 
el art. 60^ ^^  de la Decisiôn 486. Se continuô planteando, como se hizo en 
terreno de la Secretaria General de la CAN, que la norma intema 
suprimia o restringia elementos intrinsecos en la definiciôn legal de 
“explotaciôn” de la patente, concretamente la distribuciôn y 
comercializaciôn, los que, junto con la importaciôn, resultaban
706 g-pjA de 21 de noviembre de 1999, proceso 07-AI-99. Acciôn de 
Incumplimiento interpuesta por la Secretaria General de la Comunidad Andina 
contra la Repùblica del Perù por incumplimiento de obligaciones emanadas de los 
arts. 5° del Tratado de creaciôn del TJA, 38 de la Decisiôn 344 de la Comisiôn, y de 
las Resoluciones 079 y 106 de la Secretaria General.
Segùn el art. 60: “A los efectos del présente Capitulo, se entenderâ por 
explotaciôn, la producciôn industrial del producto objeto de la patente o el uso 
integral del procedimiento patentado junto con la distribuciôn y comercializaciôn de 
los resultados obtenidos, de forma suficiente para satisfacer la demanda del 
mercado. También se entenderâ por explotaciôn la importaciôn, junto con la 
distribuciôn y comercializaciôn del producto patentado, cuando ésta se haga de 
forma suficiente para satisfacer la demanda del mercado. Cuando la patente haga 
referenda a un procedimiento que no se materialice en un producto, no serân 
exigibles los requisitos de comercializaciôn y distribuciôn”.
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indispensables para poder determinar la satisfacciôn de la demanda del 
correspondiente producto. Para el actor, de acuerdo con la normativa 
nacional en conflicto bastaria con que una persona importara una unidad 
del producto patentado para que se entendiera que la demanda nacional 
se encontrara satisfecha, con consecuencias taies como, la eliminaciôn 
de la posibilidad de solicitar una licencia obligatoria, ya que si alguna 
otro persona necesitare de la misma no podria solicitarla, pues se 
entenderia, a la luz de la referida normativa nacional, que la patente de 
que se trate estaba siendo efectivamente explotada; conclusion para esta 
linea de argumentaciôn, contraria a la letra y al espiritu de la Decision 
344. En contra de taies argumentes, en defensa de la normativa nacional 
se adujo que: (i) una interpretaciôn literal de la norma comunitaria 
regulatoria de la materia, llevaria al absurdo de desconocer la 
explotaciôn de una patente, en casos como en los que se esta trente a 
ciertos productos patentados importados -vg. bienes intermedios, 
maquinarias- para cuyo consumo efectivo en el pais de destine no es 
necesario que se desarrolle, ademâs de la importaciôn, una distribuciôn 
y comercializaciôn, pues se considéra que en esos casos el intercambio 
se efectùa de manera directa entre el proveedor y el que los demanda, 
mas aùn cuando entiende que la Decision 344 dota al concepto 
importaciôn de un contenido amplio; (ii) corrobora las anteriores 
manifestaciones el hecho de que convenios intemacionales, como el 
Multilateral sobre Cooperaciôn y Asistencia Mutua entre Direcciones 
Nacionales de Aduanas, proveen al término “importaciôn” de un 
contenido amplio “al defînirlo como el ingreso legal al territorio 
nacional de mercancias extranjeras para su consumo en el pais”, lo que 
séria compatible con el Régimen comùn de propiedad industrial Andino, 
por ser acorde con el criterio de que, lo mas importante es el consumo 
del producto patentado cuando se esta trente a un requisito de 
explotaciôn de la patente^^ ,^ (iii) una correcta equiparaciôn entre
El monopolio que facultan las patentes repercute en el consumidor, dado que 
sus titulares tienen el derecho exclusive, por ejemplo, a producir un bien que puede 
ser muy util, es muy probable entonces que el consumidor deba pagar precios 
exorbitantes por ese bien, en lo que influye el hecho que quien tenga el derecho a 
producirlo, ante la incertidumbre, quiere asegurarse un alto retomo. B. Lal Das, op. 
cit.y p 71.
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explotaciôn de la patente y el acto de importaciôn contemplado en la 
norma andina implica no sôlo reconocer la tendencia de las economias 
hacia la apertura del comercio, sino también la heterogeneidad de los 
mercados. El TJA por su parte entiende que en este caso la norma de 
Derecho intemo, en efecto, comporta una violaciôn del ordenamiento 
juridico andino al introducirle irregularmente, so pretexto de que sus 
normas son obscuras o confusas, modificaciones que evidentemente 
alteran su sentido haciendo menos gravoso para quienes apliquen en el 
Pais parte implicado el cumplimiento de los requisitos de explotaciôn de 
la patente. Representando en consecuencia la expediciôn de la norma 
interna debatida una desarticulaciôn del Régimen comùn de propiedad 
industrial, en la medida en que, mientras que en los demâs paises el art. 
38 de la Decisiôn 344 se aplicaba en su texto original, en el territorio del 
referido pais, idéntica disposiciôn, cobraba un sentido y un alcance 
diferentes derivados de la particular apreciaciôn de su texto. Entiende 
que ùnicamente compete al ôrgano jurisdiccional, para el caso 
concreto^^ ,^ realizar la interpretaciôn de la norma andina, cuando quiera 
que ella sea necesaria (interpretaciôn judicial), siendo la interpretaciôn 
auténtica, competencia de la Comisiôn, organisme legislative del cual 
em ^a la Decisiôn andina aclarada, precisada o interpretada, mediante la 
expediciôn de otra norma del mismo nivel y jerarquia.
709 £1 T J A  reconociô en el asunto de referenda, que en todo proceso de 
aplicaciôn de una norma juridica a un caso concreto, quien la aplica, sea juez, 
funcionario administrativo, o cualquier persona, realiza un proceso de interpretaciôn, 
de conocimiento y de entendimiento de la norma, de aproximaciôn a ella, de 
aprehensiôn de su sentido y finalidad para efectos de, luego de un raciocinio lôgico, 
determinar si el hecho material y concreto al cual se pretende aplicar, puede ser 
subsumido dentro de aquélla. Esta interpretaciôn sôlo es valida y con efectos de cosa 
juzgada administrativa -en los ordenamientos juridico positivos pertinentes que asi 
lo admiten- o judicial, segùn provenga respectivamente del funcionario o del juez, se 
recalca, en el proceso de aplicaciôn de la norma a un caso concreto y, por supuesto, 
sôlo tiene relevancia con respecto a ese caso. No puede el interprète, sea juez o 
funcionario, en el proceso de aplicaciôn de la norma juridica, pretender que su 
interpretaciôn se convierta en una régla general pues ello equivaldrîa a convertirse 
en legislador.
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C) Referida a las autoridades nacionales
Concretamente el TJA se ha pronnnciado respecto al Derecho andino 
en el ambito de la propiedad intelectual determinando su alcance en 
relacion con el Derecho doméstico y las autoridades nacionales que lo 
aplican, el que sera igual para todos los Paises parte al tratarse de un 
Régimen comùn al que se obligan. Lo ha hecho en materias muy 
variadas, como por ejemplo, de un lado, a propôsito de la obligaciôn de 
debida motivaciôn, y de otro, del sistema de notifïcaciôn de las 
decisiones de la Oficina Nacional compétente. Obsérvese algunas 
consideraciones efectuadas al respecto por este Tribunal:
De un lado aludir entonces al sistema de notificaciôn de las 
decisiones de la Oficina Nacional compétente (STJA de 14 de julio de 
2004, proceso 43-IP-2004). El Derecho andino atribuye a la Oficina 
Nacional la competencia de establecer un sistema de notificaciôn de las 
decisiones que pronuncie en materia de propiedad industrial, en este 
caso, la disciplina normativa del sistema sera la que establezca la 
legislaciôn interna del respective Pais parte. Claro esta, siempre y 
cuando tal sistema satisfaga la exigencia que de forma expresa consagra 
la norma comunitaria, esta es, que taies notificaciones hagan posible que 
las decisiones de la Oficina Nacional sean comunicadas apropiadamente 
a los interesados. Igualmente el Derecho andino, refiriéndose al registre 
del derecho de propiedad industrial, define la “Oficina Nacional 
compétente” como el ôrgano administrativo encargado del mismo, 
registre que suite efectos trente a terceros. Pues bien, la norma andina 
en materia de notificaciones de ese registre, es una disposiciôn general, 
por lo que, salve previsiôn especial en contrario, la misma es aplicable a 
las decisiones que, dictadas por la Oficina Nacional en materia de 
patentes de invenciôn, modèles de utilidad, esquemas de trazado de 
circuitos integrados, disenos industriales, marcas, nombres comerciales, 
rôtulos 0 ensenas, indicaciones geogrâficas y competencia desleal, 
deban ser notificadas a los interesados, sin peijuicio de las 
notificaciones que derivan de la propia norma comunitaria. 
Concretamente, la notificaciôn a que alude el art. 6 de la Decisiôn 486 
es, en esencia, en opiniôn del TJA, el acto juridico que tiene por objeto
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la puesta en conocimiento, en debida forma, de las decisiones en materia 
de propiedad industrial de la Oficina Nacional compétente a los 
interesados y, por tanto, en caso de mediar solicitud a los peticionantes, 
a fin de que éstos tomen conocimiento cierto y completo de su 
contenido, notificaciôn que es de suma importancia, para la parte cuyo 
interés resuite afectado por la decisiôn, mas aùn cuando el plazo para la 
interposiciôn del recurso correspondiente, destinado a obtener la 
modificaciôn o revocaciôn de aquélla, no podrâ contarse sino desde su 
notificaciôn, lo que no puede desconocerse con una norma interna. La 
normativa de notificaciôn particularmente se resaltô en sede del TJA, en 
tratândose del registre de la transferencia de patente, del esquema de 
trazado de circuitos integrados o de la marca y de la licencia de 
explotaciôn de la invenciôn o de la marca: la normativa andina 
contempla la posibilidad de transferir a terceros, por acto entre vivos o 
por via sucesoria, los derechos del titular de la patente, del esquema de 
trazado o de la marca, sea que el titulo correspondiente baya sido 
concedido o se encuentre en tramites de concesiôn (arts. 56, 105 y 161 
de la Decisiôn 486). El Régimen comùn, también establece la 
posibilidad de que el titular de una patente, concedida o en trâmite de 
concesiôn, o de un signo distintivo, registrado o en trâmite de registre 
como marca, otorgue licencia a uno o mas terceros para la explotaciôn 
de la invenciôn o de la marca (arts. 57 y 162 de la Decisiôn 486), la 
licencia hace posible que el derecho exclusive de explotaciôn de la 
patente o de la marca pueda ser ejercido por una persona distinta de su 
titular, limitàndose por su intermedio el ejercicio del ius prohibendi del 
licenciante ffente al licenciatario, en los términos y condiciones fijados 
por el contrato. Para el caso en que esté concedido el esquema de 
trazado, patente, mgrca, exige el requisito del registre de la 
transferencia, a peticiôn del interesado, ante la Oficina Nacional 
compétente, a fin de que tal transferencia, cuyos datos esenciales se 
requieren para el citado registre, surta efectos fiente a terceros. 
Requisito que igualmente exige y con el mismo fin en el caso del 
contrato de licencia de patente o de marca, que debe contar por escrito, 
que el titular célébré con el tercero para la explotaciôn de la invenciôn o 
de la marca, en este evento, en caso de no efectuarse el registre, 
puntualizar, que el contrato sera vâlido, pero sôlo surtirâ efectos entre
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las partes. La transferencia, concretamente para el caso de la marca, de 
acuerdo con el TJA puede ocasionar riesgo de confusion en el mercado, 
dado que es posible que se presente una ruptura en la funcion indicadora 
del origen empresarial y de la calidad del producto o servicio amparado 
por la marca, motivo que en el Derecho andino faculta a la Oficina 
Nacional compétente para denegar el registre. Igualmente cabe denegar 
el registre de la transferencia, asi como el contrato de licencia de 
explotaciôn de la marca si el contrato correspondiente no se ajusta al 
Régimen Comùn de Tratamiento a los Capitales Extranjeros y sobre 
Marcas, Patentes, Licencias y Regalias, asi como a las disposiciones 
comunitarias y nacionales sobre pràcticas comerciales restrictivas de la 
libre competencia^^
Al respecto, para el TJA cabe interpretar, a falta de previsiôn 
expresa, que la decisiôn denegatoria del registre de la transferencia de 
marca deberâ ser notificada en debida forma a los interesados, asunto al 
que ya se hizo referenda, y que el plazo para la interposiciôn del recurso 
correspondiente, destinado a la impugnaciôn de la negativa, no 
comenzarâ a correr hasta que la notificaciôn de la decisiôn no se baya 
hecho efectiva. Este Tribunal, en atenciôn a los derechos de defensa y al 
debido proceso, interpréta ademâs, que la decisiôn denegatoria del 
registro de la transferencia de la patente o del esquema de trazado 
deberâ ser igualmente notificada. Por su parte, en el caso del registro de 
la licencia de explotaciôn de la invenciôn o de la marca, expresamente la 
normativa andina (arts. 57 y 164 Decisiôn 486) prevé, que de ocurrir un 
cambio en el nombre o direcciôn del titular de la patente o de la marca 
durante el plazo de vigencia del contrato de licencia ya registrado, el 
titular del registro deberâ informarlo a la Oficina Nacional compétente, 
toda vez que, de faltar la informaciôn, se tendrân por vâlidas las 
notificaciones que la Oficina Nacional realice sobre la base de los datos
Toda competencia desleal es ilicita, pero no toda competencia ilicita es 
desleal. La competencia prohibida por la ley considéra ilicita la propia actividad 
econômica que implica competencia, sea cual sea la modalidad que asuma su 
ejercicio. Por su parte en la competencia desleal, la actividad concurrencial es licita 
y permisible, con tal que se desarrolle correctamente, estando vedado llevaria a 
efecto con determinados medios, que son los que la hacen incurrir en ilicitud. H. 
Baylos Corroza, op cit., pp. 310-311.
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que figuren en el registro, lo reafirma la importancia que da el sistema 
andino a las notificaciones en estos âmbitos.
De otro, hacer referencia a la debida motivaciôn: los actos 
administrativos referentes a la concesiôn o a la denegaciôn de derechos 
de propiedad industrial requieren de motivaciôn para su validez, como lo 
ha reiterado el TJA en su sent, de 27 de octubre de 2004, proceso 132-IP- 
2004, obligaciôn que no pueden eludir los Paises parte, ya que viene 
inpuesta por la misma norma comunitaria, de prevalente aplicaciôn, 
siendo la consecuencia la nulidad absoluta de la resoluciôn que los 
contenga, si por falta de motivaciôn lesiona el derecho de defensa de los 
administrados, mas aùn, la motivaciôn es un elemento sustancial de todo 
Acto Administrativo y su insuficiencia, error o falsedad puede conducir a 
la nulidad del acto; en materia de propiedad industrial, debiendo en tal 
caso la normativa nacional cenirse, en esta materia, a las exigencias de la 
norma comunitaria.
II. Derecho andino y ordenamiento internacional
1. Generalidades
A) Tratados administrados por la OMPI
En primer lugar, conviene hacerse una idea, a través de un cuadro, de 
la presencia de los Paises parte de la CAN en los Tratados administrados 
por la OMPI, que evidencia que taies Paises no han seguido una politica 
uniforme en cuanto a la suscripciôn de los mismos, pues los que han sido 
suscritos por algunos no lo han sido por otros, salvo contadas gxcepciones 
en las que todos hacen Parte o de los que ninguno de ellos lo son.
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Con venio/T ratado  ^' ' Bolivia Colombia Ecuador Peru
Convenciôn de Berna 4/11/1993 7/03/1988 9/10/1991 20/08/1988
Convenio de Bruselas sobre la 
distribuciôn de senales portadoras 
de programas transmitidas por 
satélite (1974/^^
7/08/1985
Tratado sobre el Registro 
Internacional de Obras 
Audiovisuales (Tratado sobre el 
Registro de Peliculas)
9/05/1994 27/07/1994
Tratado de Nairobi sobre la 
protecciôn del Simbolo Olfmpico
11/08/1985 Firma Firma
Convenio de Paris 4/11/1993 3/09/1996 22/06/1999 11/04/1995
Convenio para la protecciôn de los 
productores de fonogramas contra la 
reproducciôn no autorizada de sus 
fonogramas
16/05/1994 14/09/1974 24/08/1985
Convenciôn de Roma sobre la 
protecciôn de los artistas interprètes 
o ejecutantes, los productores de 
fonogramas y los organismos de 
radiodifusiôn
24/11/1993 17/09/1976 18/05/1964 7/08/1985
Tratado de la OMPI sobre Derecho 
de Autor (WCT)
Firma 6/03/2002 6/03/2002 6/03/2002
Tratado de la OMPI sobre 
Interpretaciôn o Ejecuciôn y 
Fonogramas (WPPT)
Firma 20/05/2002 20/05/2002 18/07/2002
Arreglo de Lisboa relativo a la 
Protecciôn de las Denominaciones
16/05/2005
La informaciôn con la que se elaborô este cuadro ha sido extraida de 
http://www.wipo.int/treaties/es/ en enero de 2007, las fechas que se hacen constar 
corresponden a la entrada en vigor del instrumento internacional en el respectivo 
Pais andino.
^^En el marco de las negociaciones del TLC entre Colombia y EE UU, cerradas 
en febrero, Colombia se comprometiô a adherirse al Convenio sobre la distribuciôn 
de Senales Portadoras de Programas transmitidas por Satélite.
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de Origen y su Registro 
Internacional
Tratado de Cooperaciôn en materia 
de Patentes (PCT)
28/02/2001 7/05/2001
Convenio de la OMPI 6/07/1993 4/05/1980 22/05/1988 4/09/1980
Por su parte, los siguientes instrumentos no han sido suscritos por 
ninguno de los Paises andinos, estos son: el Arreglo de Madrid relativo a 
la represion de las indicaciones de procedencia falsas o engahosas en los 
productos; Tratado sobre el Derecho de Patentes (PLT); Tratado sobre el 
Derecho de Marcas (TLT); Tratado de Washington sobre la Propiedad 
Intelectual respecto de los Circuitos Integrados (IPIC) (no ha entrado en 
vigor); Registro: Tratado de Budapest sobre el reconocimiento 
internacional del deposito de microorganismos a los fines del 
procedimiento en materia de patentes; Arreglo de La Haya relativo al 
deposito internacional de dibujos y modelos industriales; Arreglo de 
Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas; Protocole de 
Madrid; Arreglo de Locarno que establece una Clasificacion 
Internacional para los Dibujos y Modelos Industriales; Arreglo de Niza 
relativo a la Clasificacion Internacional de Productos y Servicios para el 
Registro de las Marcas; Arreglo de Estrasburgo relativo a la 
Clasificacion Internacional de Patentes; Acuerdo de Viena por el que se 
establece una Clasificacion Internacional de los elementos figurativos de 
las marcas. Mencionar ademâs el Convenio de la UPOV que ha entrado 
en vigor en Bolivia el 21/05/1999, en Colombia el 13/09/1996 y en 
Ecuador el 8/08/1997, asi como el ADPIC, este ultimo como se sabe, 
administrado por la OMC, del que hacen parte todos los Paises andinos.
B) Orientacion andina
En materia de propiedad intelectual, el TJA, ha tenido oportunidad de 
pronunciarse respecto a si, el ordenamiento juridico de la CAN debe ser 
interpretado y aplicado a la luz del ordenamiento convencional 
internacional. Pues bien, en cuanto a los acuerdos intemacionales en 
materia intelectual, en su dia el TJA, en ese entonces refiriéndose al art.
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143 del anterior Régimen comùn sobre propiedad industrial (Decision 
344), resaltô que debia tenerse présente, que aùn cuando sea sôlo a 
manera de menciôn doctrinal, la existencia del CUP suscrito por la 
mayoria de los paises del mundo en su ùltima versiôn de 14 de julio de 
1967, entre ellos los andinos, asi como también, entre otros, la 
Convenciôn de Berna (1971); la Convenciôn de Roma (1961), el 
ADPIC, que convergen con el espiritu comùn de defensa y protecciôn 
de los derechos emergentes de la propiedad intelectual, para ser 
aplicados en los paises del grupo andino, deben guardar absoluta 
concordancia con el espiritu de la normativa andina en la materia^^ .^ En 
relaciôn con otros tratados, que no han sido suscritos por todos los 
paises andino sino por algunos de ellos, como el PCT, citar un asunto en 
el que se hacia referencia precisamente a su aprobaciôn, por parte de un 
Pais andino, concretamente Colombia, aprobaciôn que se efectùo 
mediante la Ley 463 del 4 de agosto de 1998, sin haber elevado ante el 
TJA interpretaciôn prejudicial con el fin de determinar si el referido 
Tratado violaba el ordenamiento juridico andino, aunque anteriormente 
si habia realizado este tipo de consulta, con ocasiôn de la revisiôn de la 
Ley 178 de 28 de diciembre de 1994 de dicho pais, por la cual se aprobô 
el CUP.
Por su parte, respecto a un posible incumplimiento de la normativa 
andina en la materia, el Gobiemo de Colombia, puso de manifiesto, 
entre otras razones, que si bien existe un régimen andino de propiedad 
industrial, los Paises parte estân facultados para suscribir otros 
convenios. Ademâs que la propia Decisiôn 486 dispone en su art. 279 
que los Paises parte pueden suscribir acuerdos de cooperaciôn en 
materia de propiedad industrial que no vulneren dicha Decisiôn, taies 
como el PCT. En tal sentido, la adhesiôn de Colombia al PCT se 
encuentra conforme al régimen comùn a n d i n o ^ A l  respecto, sin 
analizar el fondo de la cuestiôn, la Secretaria General de la CAN 
admitiô que la Decisiôn 486 disponia en su art. 279 que los Paises parte 
podrân suscribir acuerdos de cooperaciôn en materia de propiedad
STJA de 9 de diciembre de 1994, proceso 06-IP-94.
Vid. Secretaria General de la CAN. Resoluciôn 518 de 13 de junio de 2001. 
Por la cual se déclara inadmisible la solicitud de incumplimiento presentada por el 
senor César Moyano Bonilla.
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industrial en la medida en que no vulneren el Régimen comùn andino, 
por lo tanto, que la Decision menciona expresamente el caso del PCT, lo 
que créa una presunciôn legal de que el Tratado es conforme con el 
régimen comùn andino. Ahora bien, es preciso citar un asunto 
estrechamente ligado al anterior, pero esta vez debatido ante el TJA, 
respecto al contenido que en principio se otorgô al citado art. 279 de la 
Decision 486, el que, ademâs de su ya mencionado texto: “Los Paises 
parte podrân suscribir acuerdos de cooperaciôn en materia de propiedad 
industrial que no vulneren la présente Decisiôn”, expresaba: “taies como 
el Tratado de Cooperaciôn en Materia de Patentes”. Asunto en el que el 
TJA considerô que la Comisiôn en este caso se extralimitô en sus 
fùnciones, al haber expresado que el PCT era ejemplo de tratados que no 
vulneran la decisiôn 486, por lo tanto, declarô la nulidad parcial de la 
norma citada, suprimiendo de su texto la mencionada expresiôn “...taies 
como el Tratado de Cooperaciôn en Materia de Patentes” (STJA del 
primero de febrero de 2002, proceso 14-AN-2001).
De otro lado, respecto a otra clase convenios intemacionales en 
materia intelectual, en este caso bilatérales o ajenos a la OMPI u CMC, 
traer nuevamente a colaciôn la sent, de 30 de octubre de 1996 (proceso 
1-AI-1996), en la que se puso de manifiesto las negociaciones sobre el 
restablecimiento del pipeline entre EE UU y Colombia, Perù y Ecuador, 
figura ésta ùltima que mâs adelante se analizarâ. Se alegaba en defensa 
de dicha clâusula, entre otras razones, que era conforme al en ese 
entonces vigente Régimen comùn de propiedad industrial, que 
expresamente establecia la facultad de que cada pais, mediante su 
legislaciôn interna o a través de convenios o tratados intemacionales 
fortalezca y amplie los derechos sobre propiedad industrial, y que en tal 
sentido, la normativa interna debatida fue promulgada para cumplir el 
compromise vâlidamente adquirido con el Gobiemo de los EE UU. 
Ahora bien, para el TJA, como se ha expresado, la facultad de los Paises 
parte, de fortalecer los derechos de propiedad industrial, necesariamente 
debia ser complementaria del Régimen comùn y en ningùn caso, 
contraria al mismo, mâxime si en su opiniôn, un compromise 
internacional no puede ser invocado como razôn para convalidar el no 
cumplimiento de una obligaciôn internacional anterior de carâcter 
comunitario.
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2. Normativa intelectual andina y  ADPIC
A) Argumentos que defienden su prevalencia
En particular, la normativa ADPIC ha servido para que en sede del 
TJA se pongan de manifiesto diferentes posturas en tomo a la 
prevalencia o no del ordenamiento juridico andino respecto al 
internacional, especificamente con el ADPIC^^ .^ Se ha indicado que tal 
prevalencia del orden juridico andino es correcta y efectiva, sobre los 
Convenios intemacionales que suscriba la Comunidad, como se pone de 
manifiesto en la STJA en el proceso l-IP-96, sin embargo, para 
a lgunos^no puede usarse el mismo criterio de preeminencia respecto 
al orden juridico general ni sobre otros ôrdenes juridicos 
intemacionales. Consideran que de ninguna norma del Acuerdo de 
Cartagena (salvo la de NMF, en el art. 155), ni de los principios 
générales del derecho, que son obligatorios y vinculantes para los Pises 
andinos, ni se establece ni pueden hacerlo, tal preeminencia. En esta 
linea de argumentaciôn, en consecuencia, para su coexistencia, respecto 
al orden juridico intemacional general y al especial de determinadas 
asociaciones o gmpos de paises, sôlo cabe la aplicaciôn del principio de 
coherencia, pues de perseguirse la incoherencia no sôlo se destmiria el 
sistema juridico de la CAN, sino que se obligaria a sus Miembros a 
desmembrarlo en funciôn de sus compromises y pactes intemacionales 
debidamente celebrados, en igual sentido, que la lôgica que hay que 
aplicar, por consiguiente, al mirar las normas andinas en relaciôn con las 
normas de otras organizaciones intemacionales vg. normas OMC, ONU, 
OEA de las que los Paises andinos son parte, hay que hacerlo de forma
Vid. T. Einhom, “The Impact of the WTO Agreement on TRIPS (Trade- 
Related Aspects of Intellectual Property Rights) on EC Law: a Challenge to 
Regionalism”, CML Rev.y n° 35, 1998, pp. 1096-1099.
Argumentos de la Asociacion Ecuatoriana de Industrias e hnportadores de 
Productos Farmacéuticos (ASOPROFAR) en el proceso 34-AI-200L Accion de 
Incumplimiento interpuesta por la Secretaria General de la Comunidad Andina 
contra la Republica del Ecuador, alegando incumplimiento de los arts. 4 del Tratado 
de Creadon del Tribunal y 16 de la Decision 344 de la Comisiôn del Acuerdo de 
Cartagena.
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que permita la coexistencia armônica entre esas normas y no la 
divergencia inarmônica, a lo que se alega ademâs, que las normas de la 
CAN reconocen expresamente la coexistencia de distintos sistemas, sin 
preeminencia del sistema andino, de la que la Decision 458 expedida por 
el Consejo de Cancilleres en 1999, es un ejemplo, estableciendo como 
politica intemacional general de los Paises andinos: “2. Area 
Econômica... i) Propiedad intelectual. Mantener una posiciôn conjimta 
con base en la normativa comunitaria andina y teniendo en cuenta los 
compromisos asumidos intemacionalmente”. Argumento que se refuerza 
resaltando que dichos Paises son signatarios de la Convenciôn sobre 
Tratados de la Uniôn Panamericana, suscrita en 1928, donde se reconoce 
el principio de coherencia, cuando se admite la posibilidad de que cada 
pais asuma compromisos con solo parte de los paises de la actual OEA 
(art. 18), lo que en este orden séria aplicable a la CAN, al igual que a sus 
Paises parte, lo que es acorde con el art. 53 de la Convenciôn de Viena 
sobre los Tratados, que reconoce que existian y que tienen que aplicarse 
con preeminencia ciertos principios del Derecho intemacional, que no 
pueden ser contradichos en forma alguna, ni siquiera en los actos 
soberanos de celebrar nuevos tratados, los que no pueden violar estos 
principios générales del derecho, asi, cuando los tratados anteriores 
tuvieren normas contrarias a estos principios générales del derecho, esas 
normas quedan abrogadas o anuladas, recordândose al efecto que 
precisamente los principios de orden general tiene esta virtud de ius 
cogens, dentro de los que figuran el de la personalidad juridica de los 
Estados; de la intangibilidad de los tratados vâlidamente celebrados; de 
no ser obligado a sufrir daho injusto por causa de la acciôn de ningun 
pais o entidad con personalidad juridica intemacional. En esta misma 
linea se resalta a su vez, en relaciôn con la adhesiôn de los Paises 
andinos a la OMC, y por consiguiente al ADPIC, que se efectùo con 
conocimiento expreso que las partes contratantes miembros de la 
ALADI y el Acuerdo de Cartagena cumplian las obligaciones 
pertinentes que éstos les imponen, asi como que los principios del ius 
cogens deben ser respetados; y de que no puede la Secretaria General de 
la CAN disputarles la personalidad juridica a los Paises parte, la que no 
puede limitar el alcance de los compromisos vâlidamente adquiridos, y 
en términos universales, con terceros paises, no siendo vâlida ninguna
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norma andina que pretendiera abrogar un compromiso adquirido 
vâlidamente por los Estados andinos en el âmbito de la OMC.
Por otra parte, otros argumentan que en materia de propiedad 
intelectual, la obligaciôn de los ôrganos de la CAN es la de ampararlos 
de conformidad con el orden juridico vigente, dentro de la que se 
entenderian incluidas, no sôlo las Decisiones comunitarias, sino 
también, las normas de Derecho intemacional pùblico, especialmente 
aquellas derivadas de los tratados, exigencia imperativa de la Decisiôn 
458 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores^^^. 
Entendiéndose asimismo, que el ADPIC ratificado por los miembros de 
la CAN, el cual ha sido a su vez estimado compatible en su dia con la 
antigua Decisiôn 344, deberia ser considerado cuando se analiza una 
disposiciôn andina en materia de propiedad intelectual. Se invoca en 
esta linea de argumentaciôn que se estime al ADPIC como parte del 
“acervo comunitario” y en consecuencia objeto de interpretaciôn y de 
aplicaciôn por parte del TJA. Lo que se sustenta en la conocida como 
“interpretaciôn conforme”, la cual ha sido sostenida por el TJCE con 
relaciôn a la interpretaciôn del Derecho nacional de los Estados 
miembros de la UE. Teniendo présente dicha interpretaciôn aducen que 
una supuesta colisiôn entre una norma comunitaria andina derivada y la 
normativa OMC, concretamente la del ADPIC, si prevalecieran las 
normas andinas implicaria desconocer las obligaciones intemacionales 
surgidas tanto del Derecho intemacional general como del Derecho 
intemacional convencional, en el que tiene plena aplicaciôn el principio 
del pacta sun servanda’^ .^ De acuerdo con estos postulados, se ha 
alegado que no se puede desconocer el Derecho pùblico intemacional
717 Consideraciones del représentante de los intereses de companias 
farmacéuticas recogidas en la STJA de 21 de agosto de 2002, proceso 34-AI-2001.
La confianza depositada por los Paises con sus socios comerciales se dériva 
del principio pacta sunt servanda, que en Derecho intemacional implica que todo 
tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe, éste 
ultimo présente en los sistemas juridicos de corte capitalista, esencial dentro de las 
relaciones juridicas y econômicas. El principio pacta sunt servanda esta consagrado 
en la Convenciôn de Viena sobre el Derecho de los Tratados (1969), que obliga a los 
Estados a la observancia de sus compromisos, (art. 27) “una parte no podrâ invocar 
las disposiciones de su Derecho intemo como justificaciôn del incumplimiento de un 
Tratado”.
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convencional, sino mas bien incorporar las normas de los Tratados 
intemacionales para la hermenéutica de las normas comunitarias, por lo 
que el TJA, como unico interprète de las normas comunitarias debe 
insertarlas en el contexto de la normatividad intemacional, para su 
interpretaciôn y aplicaciôn uniforme, especialmente si la norma andina 
se ha dictado (vg. Decisiôn 344, Decisiôn 486), como ha ocurrido en el 
caso del ADPIC, para cumplir con lo exigido en el mismo^^ .^
B) Postura del TJA
En contraste a las argumentaciones evidenciadas en los parrafos 
precedentes, el TJA, concretamente respecto a la obligatoriedad de los 
Acuerdo OMC, entre ellos el ADPIC, entiende que el doble vinculo de 
los Paises parte, de un lado, con el ordenamiento juridico de la Comunidad 
y, de otro, con la referida OMC, no los faculta para desconocer el acervo 
comunitario, aduciendo para el efecto, que se esta o se pretende dar 
cumplimiento a las obligaciones o compromisos adquiridos con la 
misma, pues de otro modo, se afectaria la supremacia del ordenamiento 
comunitario, el cual, prevalece en el ordenamiento juridico intemo de 
los Paises parte, asi como en los otros ordenamientos juridicos 
intemacionales a que pertenezca^^^. Por tanto, a sensu contrario de las 
conclusiones a las que puede llegarse con las referidas argumentaciones, 
résulta que para el TJA, la primacia, aplicabilidad y fuerza vinculante del 
ADPIC^^  ^ para los Paises parte de la CAN, supondria: (i) la coexistencia
Vid. Aleaciones de la representaciôn de la empresa farmacéutica PFIZER 
mencionadas en la STJA de 21 de agosto de 2002, proceso 34-AI-2001.
STJA de 10 de junio de 1987, proceso 02-N-86, de 21 de julio de 1999, 
proceso 07-AI-98, de 10 de marzo de 2004, proceso 43-AI-2000.
De acuerdo con el TJA no es compatible con la naturaleza del Derecho 
comunitario el interpretarlo a la luz del Derecho intemacional. El primero esta 
dotado de los principios de autonomia y jerarquia, de donde résulta que ni la 
aplicaciôn, ni la interpretaciôn del mismo pueden depender de las normas 
intemacionales. El Derecho andino precede a cualquier otro, nacional o 
intemacional, por tanto no compete al TJA comparar las regulaciones del Régimen 
comùn de la propiedad industrial, con aquellas del ADPIC. Para este Tribunal la 
armonizaciôn del Derecho andino e intemacional, tan sôlo puede ser obtenida por la 
via politica, la cual ùnicamente compete a los ôrganos legislativos de la CAN. A. 
Markowski, op. cit., pp. 373, 374.
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de dos ordenamientos juridicos diferentes de carâcter intemacional que 
permitirian que los Paises parte justificaran sus actuaciones a su elecciôn, 
sujetândose al que encontraran mâs conveniente y dejando de cumplir el 
que les resultara desfavorable o inconveniente y que, en esa medida, uno 
filera subaltemo o dependiente del otro, (ii) la convalidaciôn, de lo que 
expresan las normas comunitarias, de la facultad de emitir normas de 
Derecho intemo con la finalidad de ajustar o hacer compatibles las normas 
comunitarias a los otros ordenamientos intemacionales a los que también 
estén sujetos, de manera individual o conjuntamente con los otros paises 
andinos, cuando, a su juicio, se présente entre taies ordenamientos alguna 
incongmencia o discordancia^^^.
En este sentido, para el TJA, en atenciôn a los principios de autonomia 
y primacia a los que se ha hecho referencia, las normas del ordenamiento 
comunitario, sean primarias o derivadas, deben surtir la plenitud de sus 
efectos, de manera uniforme, en todos los Paises parte. Las normas de los 
ordenamientos nacionales, sean de origen intemo o intemacional, no 
pueden en consecuencia menoscabar o contrariar, los imperativos 
comunitarios, pues la Comunidad no se haya vinculada por los tratados 
que celebren individualmente los Paises parte, como es el caso del 
ADPIC. Ademâs, entiende el TJA que la celebraciôn de tratados, en el 
ambito especifico de la propiedad industrial, debe fortalecer los derechos 
de tal indole previamente tutelados en el ordenamiento comunitario. 
Igualmente considéra que la circunstancia de que el instrumento en 
referencia, haya sido suscrito antes de que la CAN haya sido creada como 
persona juridica de Derecho intemacional pùblico, no es un argumento 
juridicamente relevante, no sôlo porque carece de base normativa, sino 
porque la autonomia y primacia del ordenamiento comunitario, no derivan 
del reconocimiento de la personalidad juridica de la CAN, sino de la 
transferencia de atribuciones que cabe desprender de su Tratado 
constitutivo. Por lo demâs, en cuanto a argumentos, taies como que los 
tratados intemacionales suscritos por los Paises parte deben prevalecer 
sobre el ordenamiento comunitario derivado, para el TJA no sôlo 
introducen una separaciôn inadmisible entre ambos niveles del
STJA de 21 de agosto de 2002, proceso 34-AI-2001. STJA de 28 de 
septiembre de 2001, proceso 89-AI-2000.
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ordenamiento, sino que carecen de fimdamento normativo en el orden 
comunitario, ya que el Derecho comunitario derivado se haya integrado 
por disposiciones de aplicaciôn y desarrollo del Derecho primario, en 
atenciôn a una distribuciôn normativa, que si bien configura una 
diferencia de grado entre el ordenamiento fundamental y el derivado, no 
significa que este ultimo se halle desprovisto de la primacia^^  ^ y fuerza 
vinculante del primero (STJA de 21 de agosto de 2002, proceso 34-AI- 
2001).
En contraste, en el entomo comunitario europeo, en lo que al efecto 
y alcance de los Acuerdos OMC se refiere, la labor del TJCE ha sido 
mâs intensa, dado los variados contenciosos en los que se han invocado 
sus disposiciones, dentro de las que innegablemente resalta el art. 50 del 
ADPIC (abre el camino hacia la determinaciôn del alcance del ADPIC 
en el Derecho comunitario), en relaciôn con normativa comunitaria en la 
materia (vg. art. 99 del Reglamento (CE) n° 40/94 sobre la marca 
comunitaria titulado “Medidas provisionales y cautelares”). En la regiôn 
europea las cuestiones relativas al citado art. 50 bâsicamente se originan 
en asuntos principales en los que se solicitan medidas provisionales 
invocadas por el titular de un derecho de propiedad industrial, taies 
como los de marca, patente, modelo industrial, destinadas a impedir que 
un tercero, ajeno a la red de distribuciôn, generalmente selectiva y que 
actùa sin el consentimiento del titular del derecho de que se trate, por 
ejemplo, en el caso de una marca, utilice signos idénticos o anâlogos a 
aquellos mediante los que se représenta la marca en relaciôn con 
productos o servicios idénticos o anâlogos a los protegidos por dicha 
marca, por ejemplo en materia de patente fabrique productos^ "^^
' La supuesta negativa del TJA de interpretar el Régimen comùn de propiedad 
industrial a la luz del ADPIC, ha hecho que le tilden de adoptar una agresiva 
posiciôn contra la OMC. Critica que no tuvo présente que el TJA, en atenciôn a los 
principios del Derecho andino, no tiene otra altemativa mâs que interpretar las 
disposiciones que se le someten a litigio, de acuerdo con dicho Derecho andino. A. 
Markowski, op. cit., p. 379.
Como productos protegidos por la patente puede entenderse aquellos que son 
objeto de la especial tutela procurada por la misma, aquellos sobre los que se 
proyecta la facultad de exclusiôn de su titular en relaciôn con la fabricaciôn, 
offecimiento, introducciôn en comercio, uso, importaciôn o posesiôn. J. Massaguer, 
Los efectos de la patente en el comercio internacional, Barcelona, 1989, p. 64.
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anâlogos, Asuntos, en los que principalmente se discute el efecto de 
dicho art. 50, vg. con la finalidad de invocar consecuencias directas del 
mismo, concretamente de su aptdo. 6, para que taies medidas sean 
revocadas. Ahora bien, cuando este Acuerdo aparece en la escena del 
TJCE, lo que primero se cuestionô, fue su competencia para 
interpretarlo, lo que ha ido clarificado, indicando que tal competencia 
depende de que su contenido haya sido legislado por la Comunidad. 
Teniendo présente lo cual, en la sentencia Hermès^^  ^ el TJCE resolviô 
que ténia competencia para inteipretar el art. 50 del ADPIC, sin 
embargo, para llegar a esta conclusion y fundamentar tal competencia, 
se basô en una argumentaciôn complicada, en la sentencia Dior (as. C- 
300/98 y 392/98 que réitéra en el as. C-89/99), pasa a admitir que un 
Acuerdo mixto como el ADPIC puede ser dividido (materias reguladas 
por el Derecho comunitario y las que no lo han sido).
III. Libre comercio andino y derechos de propiedad intelectual
1. Liberalizaciôn subregional
A) Programa de liberaciôn
En el proceso de integraciôn andino, aunque para algunos no 
merezca tal calificativo^^^, el Programa de Liberaciôn contemplado en el
M. Curto Polo, “Las medidas cautelares en el Acuerdo sobre los Aspectos de 
los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, incluido el 
Comercio de Mercancias Falsificadas (ADPIC). Comentario a . la sentencia del 
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 16 de junio de 1998, en el as. 
C-53/96, Hermès International contra FHT Marketing Choice BV”, Pe. L: Revis ta 
de la Propiedad Intelectual, n® 4, enero-abril 2000, pp. 71-100.
Se ha manifestado que en Latinoamérica los procesos emprendidos no 
consiguen alcanzar los objetivos minimos fijados en sus textos originarios, lo que 
obliga a ensayar nuevos modelos quedando muchas veces tanto esfiierzo reducido a 
una simple ârea de négociés. El mero establecimiento de areas de libre comercio o 
estructuras muy primarias de uniones aduaneras no es el instrumento adecuado para 
una verdadera integraciôn, si estas no vienen acompanadas de acciones coordinadas 
de politica exterior por parte del grupo y del desarrollo de los procesos productives 
al interior de la regiôn, mâs parece que estâmes ante procesos formales de
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Capitule VI del Acuerdo de Cartagena, es uno de los mécanismes 
principales del que deben valerse los Paises miembros para alcanzar los 
objetivos de este acuerdo, por ejemplo Colombia ha destacado por la 
acelerada liberalizaciôn de su régimen comercial, en relaciôn con los 
paises de la zona, modificando su régimen comercial proteccionista 
principalmente basado en restricciones cuantitativas, por un régimen 
fundado en aranceles. Siguiendo esta misma linea ha pretendido 
adecuarse a su vez a la normativa OMC, no obstante lo problemâtico de 
sus politicas doméstica y extema. El sistema andino otorga especial 
importancia a la libre competencia, materia que es recogida en el 
Derecho primario y que igualmente régula a través de Decisiones, vg. 
Decisiôn 608 de la Comisiôn “Normas para la protecciôn y promociôn 
de la libre competencia en la CAN”. El principio que sustenta el 
Programa de Liberaciôn, cual es el principio de libre circulaciôn de 
mercancias, como lo considéra el TJA, es un instrumento orientador 
para la interpretaciôn y aplicaciôn del Derecho comunitario. Su 
desarrollo, como lo manifiesta el mismo Tribunal, deberâ permitir 
progresivamente el desenvolvimiento intemo del intercambio que se 
asemejen a las de un mercado nacional, la jurispmdencia comunitaria y 
la doctrina deberân en consecuencia orientarse al desarrollo de la 
libertad esencial de circulaciôn de mercancias^^^ como paradigma para 
el avance de la integraciôn a nivel andino y latinoamericano.
integraciôn que ante instrumentos utiles. J. C. Fernandez Rozas, “Los modelos de 
integraciôn en America Latina y el Caribe y el Derecho intemacional privado”..., 
op. cit., p. 184.
David Ricardo puso de manifiesto que lo que cuenta cuando se liberaliza el 
comercio entre paises son las ventajas compàrativas en los costos de producciôn y 
no las ventajas absolutas en los mismos, en tal sentido un pais sera capaz de exportar 
un producto a otro, incluso si éste ultimo tiene costos de producciôn menores en ese 
bien (ventaja absoluta), si el primer pais produce dicho bien con costos menores que 
la producciôn de un segundo bien y, a su vez, el segundo pais produce dicho bien 
con costos menores que la producciôn del primer bien. La ventaja comparativa que 
lleva a una especializaciôn en cada pais, en el sector en que cuenta con ventaja 
relativa de costos trente a otras producciones en el mismo pais, lo que a su vez 
aumenta el nivel de bienestar en ambos paises. David Ricardo explicado por C. 
Ferrari, “Apertura ALCA y economia Andina”, Revista Javeriana, Bogota, vol. 139, 
junio 2003, p. 34.
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El objet!VO de este Programa es eliminar los gravâmenes y 
restricciones de todo orden que incidan sobre la importaciôn de 
productos originarios del territorio de cualquier Pais parte. Como lo ha 
expresado el TJA, la meta final es el resultado de las directrices 
acordadas por los Présidentes de los Paises parte en el sentido de 
acelerar el Programa de Liberaciôn, a fin de: levantar en forma efectiva 
e inmediata las medidas de todo orden que impiden el pleno 
funcionamiento del Programa de Liberaciôn, y abstenerse de aplicar 
unilateralmente nuevas restricciones y cumplir con la desgravaciôn 
arancelaria del Programa de Liberaciôn^^^, Programa que es reconocido 
por dicho Tribunal como uno de los principales mécanismes previstos 
en el Acuerdo de Cartagena para lograr los objetivos propios del proceso 
de integraciôn, con miras a la alineaciôn graduai de un mercado comùn, 
Programa que debe cumplirse de manera automâtica, pero al mismo 
tiempo graduai. A su vez, entiende que este Programa tiene carâcter 
irrevocable, y estâ referido, en principio, a todo el conjunto arancelario, 
es decir, la totalidad de los productos, catalogados en diversas nôminas 
y que -salvo las excepciones previstas en el Acuerdo- deben ser 
liberados de restricciones y gravâmenes dentro de los plazos y 
modalidades establecidos para cada nômina. Programa que tiene 
también carâcter selective, en cuanto a las nôminas de los productos que 
cubre, diferenciado por grupo de paises, y flexible, pues puede dar lugar 
a la aplicaciôn de la clâusula de salvaguardia (STJA de 18 de septiembre 
de 1990, proceso l-IP-90).
B) Libre circulaciôn de mercancias
El principio de libre circulaciôn de mercancias, del que el TJA ha 
destacado su importancia como parâmetro de primer orden para el 
avance de la integraciôn a nivel andino y latinoamericano, se desprende 
no sôlo del citado Capitulo VI sobre programa de liberaciôn, sino 
fùndamentalmente de los objetivos esenciales del Acuerdo, que
Reuniones Presidenciales de Cartagena de Indias, 26 de mayo de 1989; 
Declaraciôn de Galapagos 18 de diciembre de 1989; Acta de la Paz, 30 de 
noviembre de 1990; V Reunion del Consejo Presidencial Andino en Caracas, 17 y 
18 de mayo de 1991.
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propician el establecimiento de un mercado comùn latinoamericano 
(STJA de 11 de diciembre de 1997, proceso l-AI-97). La eliminaciôn de 
obstâculos a la libre circulaciôn, es incluso mâs ambiciosa que la 
relativa al comercio de mercancias, pues constituye un peldano para 
generar ademâs, la libre circulaciôn de personas, de servicios y de 
capitales con la que se pretende grados superiores de integraciôn que 
posibilite el mercado comùn, mâs allâ de los compromisos derivados de 
la ALADI y del establecimiento de un Arancel Extemo Comùn^^ .^ La 
organizaciôn del mercado comùn, incluye la eliminaciôn progresiva de 
los obstâculos que se oponen a la libre circulaciôn, base esta para 
desarrollar una estrategia comùn, a través de una coordinaciôn de las 
politicas de los Paises parte, con el norte puesto en la bùsqueda de 
grados superiores de integraciôn para hacer trânsito hacia el mercado 
comùn latinoamericano. Se busca la creaciôn de un ârea geogrâfîca y 
econômica integrada, que mediante la cooperaciôn, como lo expresa el 
TJA, permita la supervivencia de la integraciôn subregional, ffente a 
otros procesos de nivel continental y mundial, en el que se supere la 
etapa de una zona de libre comercio, seguida de una aproximaciôn a una 
uniôn aduanera.
La bùsqueda de integraciôn latinoamericana a la que el sistema 
andino se ha propuesto contribuir, en un ambiente de cooperaciôn 
intemacional, précisa la adopciôn de medidas que hagan efectiva, la 
liberaciôn del intercambio comercial, que redunde en bénéficie del 
desarrollo econômico equilibrado de los Paises de la zona, desarrollo 
que requiere la solidaridad econômica como fuente de las obligaciones 
juridicas de los paises asociados, tal y como se ha contemplado en el 
Acuerdo de Cartagena. A la materializaciôn de la liberalizaciôn del 
comercio de bienes, en el entomo andino, deben contribuir los ôrganos 
administrativos del Acuerdo, asi como su organizaciôn judicial, 
mediante la vigilancia de la aplicaciôn de los instrumentos juridicos del 
Acuerdo, controlando la observancia del objetivo liberalizador y, en tal 
sentido, que se eviten restricciones al comercio. El poder administrativo 
y judicial debe en tal sentido, poner en ejecuciôn los instmmentos
STJA de 13 de agosto de 1997, proceso 2-AI-96. Aclaraciôn, enmienda y 
ampliaciôn de la sent, del proceso 2-AI-96, marca Belmont.
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juridicos del Acuerdo para evitar y detener la practica de conductas que 
se separen del principio de liberaciôn al comercio de mercancias, que 
puedan resquebrajar la integraciôn.
En el proceso de integraciôn andina, el TJA ha reconocido la 
existencia de una doctrina sôlida y consistente que desarrolle el 
principio de libre circulaciôn de mercancias como instrumento 
orientador para la interpretaciôn y aplicaciôn del derecho comunitario, 
recogiéndose en sentencias como la de 27 de octubre de 1999 (proceso 
3-AI-96), bases générales de la libre circulaciôn de mercancias. En ella, 
se hace menciôn a los origenes de la integraciôn andina, con la finalidad 
de destacar como caracteristica de la subregiôn, la de impulsar -mâs allâ 
de los alcances de la integraciôn latinoamericana- las metas destinadas a 
alcanzar estadios intermedios de integraciôn econômica como el 
mercado comùn, en forma mâs acelerada de lo que se estaba haciendo 
por aquel entonces en Latinoamérica, propôsitos de integraciôn que se 
materializa gradualmente en un ârea geogrâfîca y econômica que 
posibilite el desenvolvimiento intemo del intercambio en condiciones 
anâlogas a las de un mercado nacional. Entiende el TJA que la buena 
marcha de la cooperaciôn subregional requiere el compromiso de los 
paises parte de mantener reglas de juego compatibles con la operaciôn 
del intercambio comercial, dentro de la libre competencia^^^ e igualdad 
en las relaciones entre ellos, y de este modo, se agmpen los diversos 
mercados de los paises intégrantes, reduciendo o eliminando los 
obstâculos al intercambio comercial reciproco, para que el mercado 
ampliado cumpla las fùnciones de expansiôn comercial y mejore las 
condiciones de competitividad en la regiôn.
En este contexto, el significado del principio de libre circulaciôn de 
mercancias en el entomo andino, puede extraerse, como lo précisa el 
TJA, acudiendo a las normas primarias consignadas en el Acuerdo de 
Cartagena relativas a liberaciôn del comercio, eliminaciôn de 
restricciones de todo orden, programa de liberaciôn, excepciones 
aplicables al régimen de libertad comercial justificadas por objetivos
Vid. J. Castro Benieri, “La regulaciôn de la competencia en la Comunidad 
Andina”, Gaceta juridica de la Uniôn Europea y  de la competencia, n® 207, 2000, 
pp. 46-67.
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expresamente senalados en el Acuerdo. El principio en cuestiôn, 
adoptado en el Derecho comunitario andino, que la jurispmdencia y la 
doctrina deben nutrir y consolidai, debe preservar el interés juridico de 
la CAN que se ha conformado con intereses comunes, de tal modo que 
la actividad comercial entre los Paises parte del area, esté acompanada 
de las garantias necesarias para que la misma se desarrolle dentro de 
reglas que posibiliten la libertad del intercambio regional, exenta de 
barreras proteccionistas^^\
2. Principio de no discriminacion
A) Presupuesto para la integraciôn
La materializaciôn de la integraciôn andina y en su caso el principio 
de libre circulaciôn de mercancias, se nutre del principio de no 
discriminaciôn, principio primordial del comercio intemacional, el que 
se establece como una obligaciôn consustancial e inmanente a las 
relaciones entre los socios andinos, condiciôn esta, necesaria para la 
consolidaciôn del mercado ampliado y base del libre movimiento de 
bienes, piedra angular de la integraciôn. El TJA entiende que “la nociôn 
de discriminaciôn, implica tanto el manejo diferente de situaciones 
similares como el manejo idéntico de situaciones diferentes” (STJA de 
16 de octubre de 1997, proceso 4-AI-96 y de 8 de diciembre de 1998, 
proceso 03-AI-97), ha resaltado que “una medida adoptada por un pais 
puede constituir una restricciôn al comercio pero también podria ser un 
acto discriminatorio” (STJA de 24 de septiembre de 1998, proceso 2-AI- 
97). Comercio sin discriminaciones que se sustenta en principios como
Las barreras proteccionistas obstaculizan la reestructuraciôn del aparato 
productive nacional; distorsionan la asignaciôn optima de recursos, ademâs, pueden 
ocasionar represalias de otros paises. L. Femândez de la Gândara, “La Ronda 
Uruguay y el GATT: anâlisis y perspectivas”, Los derechos de propiedad intelectual 
en la Organizaciôn Mundial del Comercio. El Acuerdo sobre los Aspectos de Los 
Derechos de Propiedad Intelectual jelacionados con el Comercio, t. I, Madrid, 
1997, pp. 50 y ss.
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el de trato nacionaf^^, que informa el proceso de integraciôn 
subregional, y la clâusula de la NMF.
Particularmente el Capitulo VI del Acuerdo de Cartagena, titulado 
Programa de Liberaciôn, que reiteramos tiene por objeto eliminar los 
gravâmenes y restricciones de todo orden que incidan sobre la 
importaciôn de productos originarios de cualquier Pais parte, se 
consagra el principio de trato nacional, disponiéndose que en materia de 
impuestos, tasas y otros gravâmenes intemos, los productos originales 
de un Pais parte gozarân en el territorio de otro Pais parte de tratamiento 
no menos favorable que el que se aplica a productos nacionales 
similares. Este principio en el Acuerdo de Cartagena constituye uno de 
los mecanismos principales a utilizarse para alcanzar los objetivos 
propios del proceso de integraciôn y en especial para obtener la 
formaciôn graduai de un mercado comùn. Por su parte, en el Capitulo 
XIX del Acuerdo de Cartagena, relativo a las Disposiciones Finales, se 
hace referencia, al principio de NMF, estableciéndose que cualquier 
ventaja, favor, ffanquicia, inmunidad o privilegio que se aplique por un 
Pais parte en relaciôn con un producto originario de o destinado a 
cualquier otro pais, serâ inmediata e incondicionalmente extendido al 
producto similar originario de o destinado al territorio de los demâs 
Paises parte, exceptuândose los ya concedidos o que se concedieran en 
virtud de convenios entre Paises parte o entre Paises parte y terceros 
paises, a fin de facilitar el trâfico fronterizo.
B) Sus dos vertientes y el ADPIC
El TJA se ha pronunciado en materia de trato nacional, de NMF y el 
ADPIC, en un asunto relacionado con derechos de propiedad intelectual, 
concretamente en lo que respecta a taies principios se estableciô en la
Algunas convenciones pretenden eliminar para los extranjeros la situaciôn 
legal desfavorable de la mera asimilaciôn a los nacionales, por ejemplo, 
determinados acuerdos bilatérales intentan hacer que la validez de las marcas esté 
gobemada por la ley del pais de origen exclusivamente, disposiciones que suelen 
variar en cada tratado, las que en su mayoria han sido inadecuadamente redactadas, 
dando lugar a interpretaciones de muy diversa estirpe. Vid. J. F. Ramirez Gomez, op. 
cit., p. 241.
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Decision 486 (STJA del primero de febrero de 2002, proceso 14-AN- 
2001), la que se recuerda lue dictada por la Comisiôn en virtud del 
mandate del Consejo Presidencial Andino de 1995 y en cumplimiento 
con lo senalado en el Acuerdo de Cartagena, para lo cual debia tomar en 
cuenta los trascendentales acuerdos logrados en el marco de la 
fmalizaciôn de la Ronda Uruguay, y la intenciôn de conciliar la 
normativa andina en los diferentes temas, con la normativa de la OMC, 
Decisiôn con la cual se pretendiô, especificamente poner en prâctica el 
contenido del ADPIC^^  ^ e incorporarlo a la normativa comunitaria 
debidamente armonizada. Al respecto el TJA entiende que el Acuerdo 
de Cartagena no afecta, de manera alguna, las obligaciones y derechos 
que emanan de la condiciôn que tienen los Paises que conforman la 
CAN, en forma individual, como Miembros de la GMC^ "^^ . Mas aùn, 
considéra que las ventajas concedidas reciprocamente entre los Paises 
parte (trato nacional y NMF), establecidas en el Acuerdo de Cartagena 
no contradicen las obligaciones que surgen de los Acuerdos OMC^^  ^por 
cuanto en ellos esta prevista, en la conocida “Clâusula de habilitaciôn”, 
que dentro de una determinada Comunidad, -como en este caso la 
Andina-, puedan otorgarse determinados beneficios de manera 
reciproca, sin afectar sus obligaciones con el resto de los Paises parte de 
dichos Acuerdos. Es asi como estos principios de trato nacional y 
clâusula de NMF contemplados en el marco de la OMC, permiten 
importantes excepciones, entre otras, la de que los paises que forman 
parte de un acuerdo regional o subregional puedan establecer acuerdos 
de libre comercio donde no se aplique ni la clâusula de mâs favor ni la 
de trato nacional a las mercancias que proceden del exterior del grupo. 
Como lo reconoce el TJA, los Paises parte no se encuentran impedidos 
para otorgar a terceros paises, de manera individual, los beneficios del 
trato nacional y de la NMF en cumplimiento de los compromisos 
intemacionales de los cuales son parte, ya que dichas obligaciones 
derivan de los convenios intemacionales citados, que han suscrito y 
ratificado. Para el efecto, se diferencia entre la armonizaciôn de la
Vid. B. Lai Das, op. cit., p. 162.
J. Reinbothe y A. Howard, op. cit. p. 159.
Vid. A. Von Bogdandy y T. Makatsch, op. cit., p. 137.
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legislaciôn comunitaria con la legislaciôn comercial intemacional; y la 
suscripciôn o ratifîcaciôn o, en su caso, la homologaciôn total, de dichos 
instrumentos mediante una Decisiôn; especialmente cuando éstos 
establecen beneficios que se otorgan con base en la reciprocidad, como 
son en este caso los del trato nacional y el de la clâusula de la NMF.
Particularmente, en el âmbito del Acuerdo de Cartagena, las 
clâusulas de trato nacional y de NMF, como ya se mencionô, estân 
expresamente contempladas, su contenido y alcance no puede ser 
modificado, para ampliarlo o restringirlo, sino por virtud de reforma del 
Tratado en el que se consignan, es decir, para hacer aplicable o 
extensive a otros paises de fixera de la subregiôn, los beneficios que se 
otorgan entre si los Paises parte de la misma, es preciso un tratado 
pùblico reformatorio de las normas del Acuerdo de Cartagena. En tal 
sentido, en atenciôn a la normativa del Acuerdo de Cartagena, asi como 
la excepciôn establecida en el marco de la OMC, las ventajas que se 
otorguen entre si los Paises parte de la CAN no son extensivas de 
manera generalizada a paises que no hacen parte de la misma. Teniendo 
présente lo cual, si bien el TJA reconoce que en la citada Decisiôn 486 
se recoge en gran medida el ADPIC, lo que facilitarâ la aplicaciôn 
uniforme del Derecho comunitario en esta ârea que considéra sensible, 
también lo es que la Comisiôn ha extralimitado su competencia, al 
concéder derechos a terceros paises en los arts. 1^ ^^  (del trato nacional) y 
2^ ^^  (trato de la NMF). Tal extralimitaciôn se debe a que no sôlo no
Art. 1 “Con respecto a la protecciôn de la propiedad industrial, cada Pais 
parte concédera a los nacionales de los demâs miembros de la Comunidad Andina, 
de la Organizaciôn Mundial del Comercio y del Convenio de Paris para la 
Protecciôn de la Propiedad Industrial, un trato no menos favorable que el que 
.otorgue a sus propios nacionales, a réserva de lo previsto en los arts. 3 y 5 del 
Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados 
con el Comercio (ADPIC), y en el art. 2 del Convenio de Paris para la Protecciôn de 
la Propiedad Industrial. Asimismo, podrân concéder dicho trato a los nacionales de 
un tercer pais, bajo las condiciones que prevea la legislaciôn interna del respectivo 
Pais parte”.
Art. 2 - “Con respecto a la protecciôn de la propiedad industrial, toda ventaja, 
favor, privilegio o inmunidad que concéda un Pais parte a los nacionales de otro Pais 
parte de la Comunidad Andina, se harâ extensiva a los nacionales de cualquier 
miembro de la Organizaciôn Mundial del Comercio o del Convenio de Paris para la 
Protecciôn de la Propiedad Industrial. Lo previsto en el pârrafo anterior procederâ 
sin peijuicio de las réservas previstas en los arts. 4 y 5 del Acuerdo sobre los
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estaba facultada -ni podia hacerlo sin reformar el Acuerdo de Cartagena- 
para otorgar bénéficies a terceros paises de manera unilateral, sino que 
el Consejo Presidencial Andino tampoco hubiera podido autorizar a la 
Comision a suscribir el ADPIC en nombre y representaciôn de los 
Paises parte de la CAN. De donde résulta que para el TJA: respecte al 
trato nacional, en el art. 1 de la Decision 486, al concederse per un Pais 
parte a los nacionales de los demâs Paises parte de la CAN, de la OMC 
y del Convenio de Paris un trato no menos favorable que el que se 
otorga a sus propios nacionales, se modifica el principle de trato 
nacional consagrado en el Acuerdo de Cartagena respecte a los paises de 
la CAN, al ampliar la aplicaciôn de tal principle de trato nacional en 
materia de propiedad intelectual a paises no miembros de dicha 
comunidad. Modificaciôn sustancial de una norma superior realizada 
por un organisme incompétente (la Comision), mediante la utilizaciôn 
de un instrumente legal no idôneo (la Decision 486 de la Comision), que 
conlleva, a juicio del TJA, la nulidad de aquella disposiciôn en todo le 
que excede la regulaciôn general a que se refiere el Acuerdo de 
Cartagena. Respecte a la NMF, remitiéndose a los razonamientos 
précédentes, entiende que el art. 2° de la Decision en cuestiôn, modifica 
el Acuerdo de Cartagena, al hacerla aplicable a circunstancias y a 
sujetos no previstos en la regulaciôn contenida en dicho Acuerdo, pues 
tal modificaciôn consiste en hacer extensiva la clausula de la NMF, 
llamada a operar en las relaciones entre los Paises parte de la subregiôn, 
a paises ajenos a dicho proceso integracionista como son los que hacen 
parte de la OMC y del CUP. Lo que conlleva igualmente la anulaciôn de 
la norma contenida en tal art. 2. Asi, el TJA declarô parcialmente nulo el 
art. 1 de la Decisiôn 486 de la Comisiôn de la CAN, publicada en la 
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena n° 600, de 19 de septiembre 
del ano 2000; disposiciôn que luego de eliminadas las expresiones cuya 
nulidad se declarô, tiene el siguiente texto: art. 1.- “Con respecto a la 
protecciôn de la propiedad industrial, cada Pais parte concédera a los 
nacionales de los demâs Miembros de la CAN, un trato no menos 
favorable que el que otorgue a sus propios nacionales” y decretô la
Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio 
(ADPIC)”.
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nulidad total del art. 2 de la Decision mencionada (STJA del primero de 
febrero de 2002, proceso 14-AN-2001). Ahora bien, como lo puntualizo 
el TJA en este asunto^^  ^ los Paises parte de la CAN, son libres de 
celebrar o no acuerdos intemacionales que estipulen obligaciones de 
trato nacional u obligaciones de trato de la NMF. Los tratados 
intemacionales que celebren los Paises parte por propia iniciativa no 
vinculan a la Comunidad, ni surten efecto directo en ella, sin peijuicio 
de la fuerza vinculante que tales instrumentos posean en las relaciones 
entre los citados Paises parte y terceros paises u organizaciones 
intemacionales. Si dichos tratados se celebran en el ambito especifico de 
la propiedad industrial, deberan fortalecer los derechos tutelados en el 
ordenamiento comunitario.
C) Trato nacional
El principio de trato nacional, es de antigua data^ ^^  y se encuentra 
recogido en los acuerdos de libre comercio clâsicos y en los modemos, 
mas aùn, estan consagrados en casi la totalidad de los acuerdos 
comerciales como manifestaciones de un principio primordial del 
comercio intemacional: la no discriminaciôn. Principio que se ha 
contemplado en instrumentos intemacionales, taies como, el GATT, en 
el Tratado de Montevideo de 1980, mediante el cual se constituyô la 
ALADI, y en el Acuerdo de Marrakech de 1994, a través del cual se 
constituyô la OMC. Concretamente el Tratado constitutivo de la ALADI 
dispone en su art. 46 que: “En materia de impuestos, tasas y otros 
gravâmenes intemos los productos originarios del territorio de un Pais 
parte gozarân en el territorio de los demâs Paises parte de un tratamiento 
no menos favorable al que se aplique a productos nacionales 
similares...”. Para el TJA el trato nacional constituye un derecho 
esencial, inmanente y consubstanciado con la naturaleza y los objetivos 
de la propia integraciôn. Con el mismo se busca asegurar el libre
Vid. providencia complementaria del TJA de 27 de agosto de 2003, proceso 
14-AN-2001.
El trato nacional es coherente con el principio de igualdad ante la ley, su 
regulaciôn inicial se insertô en un periodo de la historia en la que muchos creadores 
e inventores tenian que refugiarse en otros territorios. S. Stewart, op, cit., pp. 39, 41.
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movimiento de bienes en condiciones normales de competencia, 
mediante la eliminaciôn de toda forma de protecciôn que pueda resultar 
de medidas internas, taies como actos relacionados con el acceso a los 
mercados que discriminen entre productos nacionales e importados. 
Principio con el se busca garantizar la neutralidad en la competencia, en 
el mercado local, entre los productos nacionales y los importados. En 
atenciôn al principio de trato nacional los bienes de los Paises parte una 
vez intemalizados en el mercado nacional de otro Pais parte, no deben 
ser tratados de una manera diferente a los bienes de origen nacional. El 
TJA entiende que el trato discriminatorio concieme a la conducta de un 
Estado que mediante normas internas impone condiciones de cualquier 
orden a los productos importados o extranjeros, los cuales como 
consecuencia de ello se encuentran en una situaciôn desfavorable en 
comparaciôn con el trato o beneficios concedidos a favor de los 
productos nacionales, por tanto, los productos originarios de los Paises 
parte deben disfrutar de trato nacional y no discriminatorio, no sôlo en 
materia de impuestos, tasas y otros gravâmenes, sino en lo concemiente 
a cualquier ley, reglamento o prescripciôn que afecte la oferta para la 
venta, la compra, el transporte, la distribuciôn y uso de estos productos 
en el mercado interior^ "^ .^
Como lo ha manifestado la Secretaria General de la CAN, el objetivo 
de la obligaciôn del trato nacional es el de asegurar el libre movimiento 
de mercancias originarias de la subregiôn en condiciones normales de 
competencia, mediante la eliminaciôn de todas aquellas formas de 
protecciôn que puedan resultar de la aplicaciôn de medidas internas que 
discriminen los productos de otros Paises parte. El trato nacional debe 
garantizar que las medidas aplicadas por Paises parte sean 
completamente neutrales en lo que respecta a la competencia entre 
productos nacionales e importados. Las mercancias nacionales y las 
importadas deben recibir en consecuencia un trato igualitario, no 
debiéndose discriminar contra aquellas que provienen de otros Paises 
parte de la subregiôn, esto es, los productos de un Pais parte deben gozar 
en los otros Paises parte de un trato cuando menos igual al que se da a 
los productos de fabricaciôn nacional (STJA del proceso 14-AN-2001).
740 STJA de 8 de diciembre de 1998, proceso 03-AI-97.
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El principio de trato nacional significa en suma, como lo indica el TJA, 
una prohibiciôn expresa al trato discriminatorio de productos 
importados entre los Paises parte, valga recordar que el trato nacional en 
materia intelectual se refiere es a los nacionales y a los que se asimilen a 
estos^ "^ \
D) Ejemplos ilustrativos
Ejemplifica la problemâtica relativa al principio de trato nacional al 
interior de la CAN, aunque no sea directamente en materia de propiedad 
intelectual, un asunto en el que se debatiô un supuesto de 
incumplimiento de la obligaciôn de trato nacional contenida en el art. 74 
del Acuerdo de Cartagena (actualmente art. 75), por parte de la 
Repùblica de Colombia, originado en el tratamiento concedido por 
algunos de sus departamentos a los alcoholes y licores originarios de los 
Paises parte de la CAN^ "^ ,^ tratamiento que podria ser discriminatorio, en 
comparaciôn con el trato que aquellos conceden a los alcoholes y licores 
locales (STJA de 8 de diciembre de 1998, proceso 03-AI-97). La 
Secretaria General considéra que la obligaciôn de trato nacional, 
contenida en el Acuerdo de Cartagena e incluso por extensiôn de la 
misma obligaciôn impuesta por otros tratados bajo la clausula de la 
NMF, implica que los productos en cuestiôn, originarios de los demâs 
Paises parte, disfhiten en cada departamento de Colombia de un trato no
M. Correa, “Innovation and Difinsion of Technology...”, op. cit., p. 42.
En Colombia los departamentos (circunscripciones territoriales) cuentan en 
su haber monopolios rentisticos sobre la producciôn y comercializaciôn de alcohol y 
licores, monopolios que como lo entiende la Secretaria General de la CAN, podrian 
ser compatibles con las normas del ordenamiento juridico de la CAN, pero que no 
obstante deben respetar el principio de trato nacional. Como lo recoge la sentencia 
en este asunto, la Corte Constitucional de Colombia sent. C-256 del 27 de mayo de 
1998, ha indicado que: “Existe en Colombia un reconocimiento constitucional de la 
integraciôn andina, respaldado ademâs por su Corte Constitucional;... la Corte 
Constitucional hace un anâlisis del eventual choque de lo supranacional y lo 
constitucional y concluye que no existe tal choque, puesto que el monopolio en si 
mismo no es contrario al ordenamiento juridico andino. Por lo tanto, lo que puede 
ser objeto de estudio y de declaraciôn de incumplimiento... es la aplicaciôn de una 
norma del orden intemo que viola preceptos andinos, los cuales son de aplicaciôn 
directa en los Paises parte”.
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menos favorable del que disfruta el licor o alcohol que recibe el mejor 
trato, incluyendo el producido en el propio departamento. Siguiendo este 
mismo lineamiento el TJA, citando como ejemplo la normativa OMC, 
asi como el Tratado de Libre Comercio suscrito entre Colombia con 
Venezuela y Mexico conocido como el G-3, el art. 3-03^ "^ ,^ considéré 
que los productos originarios de los Paises miembros, deben disfrutar de 
trato nacional, y no discriminatorio. Entiende asi que el principio de 
trato nacional, no solo puede verse afectado por impuestos, tasas y otros 
gravâmenes intemos, como lo establece el 74 del Acuerdo de Cartagena 
(actual art. 75), sino también, aduciendo el lenguaje OMC y del G-3, por 
cualquier ley, reglamento o prescripciôn que afecte la venta, la oferta, la 
compra, el transporte, la distribuciôn y el uso de estos productos en el 
mercado interior. En este asunto, con tal discriminaciôn se incumplian 
obligaciones provenientes del ordenamiento juridico comunitario, 
incumplimiento que no puede justificarse, como pretendiô la Repùblica 
de Colombia, invocando la existencia de regulaciones departamentales, 
amparadas en una ley nacional (Derecho intemo), pues tal y como lo 
resaltô el TJA en Derecho intemacional es de aplicaciôn la norma segun 
la cual un Estado no puede invocar un principio de Derecho intemo 
como respuesta a reclamaciones intemacionales, tal y como lo recoge la 
Convenciôn de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, art. 27: 
“Una parte no podrâ invocar las disposiciones de su derecho intemo 
como justifîcaciôn del incumplimiento de un Tratado....”. Dicho 
planteamiento lo refuerza el TJA citando la STJCE recaida en el as. 
Comisiôn/Bélgica (77/69), en el que este ultimo considéré que las 
obligaciones de trato nacional conciemen a los Estados como taies, y 
que la responsabilidad de un Estado miembro, en virtud de dicha 
obligaciôn, surge independientemente de cual sea el ôrgano del Estado 
en cuya acciôn u omisiôn esté el origen de la inffacciôn, e incluso
De acuerdo con este articulo “1. Cada Parte otorgarâ trato nacional a los 
bienes de otra Parte de conformidad con el art. III del GATT, incluidas sus notas 
interpretativas. Para tal efecto, el art. III del GATT y sus notas interpretativas se 
incorporan a este Tratado y son parte intégrante del mismo. 2. Las disposiciones del 
pâirafo 1 signifîcan, respecto a un estado o departamento, o a un municipio, un trato 
no menos favorable que el trato mas favorable que ese estado o departamento, o 
municipio concéda a cualesquiera bienes similares, competidores directes o 
sustitutos, segun sea el caso, de la Parte de la cual sea intégrante...”
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cuando se trate de organes constitucionalmente independientes. 
Asimismo, el TJA puso de manifiesto que de acuerdo con la 
jurisprudencia del TJCE un Pais parte no puede alegar disposiciones, 
prâcticas o circunstancias de su ordenamiento juridico intemo, a fin de 
justificar su falta de cumplimiento de las obligaciones que deriven de las 
Directivas comunitarias (as. 1/86).
Otro ejemplo que ilustra la postura del TJA en esta materia, es el 
referido a un asunto que concluye con la STJA de 27 de agosto de 2003, 
proceso 52-AI-2002. En este asunto la Secretaria General de la CAN 
demandé ante el TJA, a la Repùblica Bolivariana de Venezuela, por 
considerar que en su legislaciôn nacional, concretamente, el art. 16 del 
Decreto 242 de 1979, Reglamento de la Ley de Impuestos sobre 
Cigarrillos y manufacturas de Tabaco, era discriminatorio e incumplia el 
Acuerdo de Cartagena y correlativamente constituia una inffacciôn 
directa de lo dispuesto en el art. 4 del Tratado de Creaciôn del TJA. La 
Secretaria General de la CAN, como se recoge en la sentencia recaida en 
dicho asunto, considéré que el Gobiemo de Venezuela intervino 
mediante su normativa nacional en las condiciones de fljaciôn de precios 
de los cigarrillos, tabacos y picaduras, originarios de la subregiôn, con el 
efecto de controlar su oferta y evitar su venta a precios inferiores a 
aquellos de especie similar de producciôn nacional, éstos ùltimos que si 
podian concurrir libremente en el mercado local vénézolane y 
determinar sus propios precios, sin temor a la competencia subregional; 
se creaba asi un mercado protegido, a favor de los productos nacionales 
y en detrimento de los productos similares importados de la subregiôn. 
El TJA igualmente entendiô que una norma como la que se discutia en 
tal asunto, constituia una objetiva y flagrante violaciôn al principio de 
trato nacional al establecer una discriminaciôn a los productos 
tabacaleros importados (aquellos originarios de otros Paises parte), que 
configura y materializa los supuestos de la violaciôn del indicado 
principio. En tal sentido, especificamente el Gobiemo de la Repùblica 
Bolivariana de Venezuela, de acuerdo con los paràmetros establecidos 
por el TJA, estaba incumpliendo una obligaciôn de no hacer, 
contemplada en las normas del ordenamiento juridico de la CAN.
Ilustra a su vez la postura seguida por la Secretaria General de la 
CAN respecto al trato nacional, un asunto en el que también déterminé.
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refiriéndose a otro Pais parte (Peru), que mediante su normativa interna, 
estableciô un tratamiento discriminatorio que afectaba las eventuales 
exportaciones de cigarrillos de origen subregional al mercado de dicho 
pais, lo que lo hacia incurrir en un incumplimiento de obligaciones 
derivadas de las normas que conforman el ordenamiento juridico 
comunitario, en particular con relaciôn al mencionado principio de trato 
nacional^" .^ Resoluciôn que fue sometida nuevamente a su consideraciôn 
(recurso de reconsideraciôn), por parte de la empresa tabacalera 
nacional, quien consideraba que la norma controvertida no discriminaba 
entre productos nacionales o importados, sino que establecia una 
distinciôn, dependiendo de la mayor o menor presencia intemacional de 
las marcas de cigarrillos, criterio que consideraba importante para el 
mercado y para la distinta capacidad contributiva, lo que hacia, 
siguiendo esta linea de argumentaciôn, que las marcas, para el caso. 
Premium se orientaran al segmento de mas alto poder adquisitivo y que 
no fueran intercambiables ni similares a los productos o marcas 
orientados a otros segmentos, en consecuencia, por una parte, algunos 
productos nacionales estarian afectados por el mayor impuesto, asi 
como hay productos extranjeros que no lo estarian. Asimismo, la 
referida empresa, adujo que el distinto trato a marcas que se encuentran 
en situaciones comerciales y econômicas distintas estaria plenamente 
justifîcado, pues pretender darles un trato idéntico séria discriminatorio 
trente a marcas de menor magnitud y presencia en el mercado 
intemacional. Mas aùn, manifesto que la Secretaria General buscaba 
desviar el principio de trato nacional para favorecer intereses de otra 
naciôn no comprendida en los alcances del Acuerdo de Cartagena, 
favoreciendo ademâs los negocios de una empresa extranjera 
comercializadora,..contra los intereses de la industria nacional. Por su 
parte la Secretaria General entiende que los cargos que en su dia 
formulé no se referian a la distinciôn entre marcas o entre categorias de 
estas, sino a la distinciôn en una misma categoria entre productos 
nacionales y extranjeros, por efecto de la introducciôn del criterio de la
Secretaria General de la CAN. Resoluciôn 535 de 3 de agosto de 2001. Por la 
cual se resuelve el recurso de reconsideraciôn presentado por Tabacalera Nacional 
contra la Resoluciôn 504 de la Secretaria General y se concluye el procedimiento 
por acatamiento del Gobiemo Pemano.
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presencia intemacional. Criterio este que para la misma, no puede 
justificar en concrete un distinto tratamiento tributario entre productos 
que pertenecen a la misma categoria y por ende son competidores 
directes, por el hecho de contar unos con una distribuciôn intemacional 
de la cual los otros carecen, es mas, en la prâctica ello créa, a su juicio, 
un efecto de protecciôn en favor de los segundos. A lo que afiade, que la 
circunstancia de que exista o no en la disposiciôn en conflicto referencia 
expresa al lugar de fabricaciôn del producto como criterio de tributaciôn 
es irrelevante en el caso en cuestiôn, ya que como lo ha expresado, en el 
cumplimiento del trato nacional, tanto la intenciôn subjetiva del 
legislador, como la manera en que una norma se encuentra formulada, 
ceden paso a la constataciôn del contenido objetivo de la disposiciôn 
analizada y, en particular, a sus efectos en el mercado, tal y como 
constaté en este asunto, se evidenciô en el mercado la presencia de un 
efecto de protecciôn. Recordô en igual sentido, que un gravamen no 
précisa constituirse en un impedimento absolute o una barrera 
infranqueable para la comercializaciôn intrasubregional para ser 
calificado como inadmisible a la luz del ordenamiento juridico andino, 
el cual sencillamente prohibe cualquier efecto discriminatorio, 
independientemente de su entidad o grado.
3. Agotamiento de los derechos de propiedad industrial
En sede del TJA, han sido mas bien escasos, los pronunciamientos 
relatives al agotamiento del derecho de distribuciôn, en materia de 
propiedad industrial, a diferencia de lo que ocurre en el TJCE^ "^ ,^ en 
cuyo ambito son especialmente proliferas^ "^^ . La razôn puede deberse al
T. de las Heras, “El agotamiento del derecho de marca en la 
jurisprudencia...”, op. cit., pp. 616, 617.
En la region europea con la doctrina del agotamiento, el TJCE redujo 
drâsticamente la posibilidad de recurrir a las patentes y a las marcas para ffenar las 
importaciones paralelas. Tanto en el caso de las patentes como en el de las marcas, 
esta doctrina esta bien consolidada y no résulta cuestionada ni siquiera por las 
distorsiones que la intervenciôn sobre los precios provoca en el mercado de estos 
productos. Por otra parte, cuando el distribuidor paralelo reetiquete o reenvase el 
medicamento el agotamiento del derechos de marca sôlo se producirâ si cumple con 
una serie de requisites con el fin de asegurar que la reputaciôn de la marca no resuite
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hecho de que la normativa andina se ha decantado por el agotamiento 
intemacional^"^ ,^ como lo dispone la Decision 486, en materia de 
patentes (art. 54), esquemas de trazado (art. 101), disenos industriales 
(art. 131), marcas (art. 158). Obsérvese a titulo de ejemplo, el primero y 
ultimo de dichos articulos.
Art. 54.- “La patente no darâ el derecho de impedir a un tercero 
realizar actos de comercio respecto de un producto protegido por la 
patente, después de que ese producto se hubiese introducido en el 
comercio en cualquier pais por el titular de la patente, o por otra persona 
con su consentimiento o econômicamente vinculada a él.
A efectos del pârrafo precedente, se entenderâ que dos personas estan 
econômicamente vinculadas cuando una pueda ejercer directa o 
indirectamente sobre la otra, una influencia decisiva con respecto a la 
explotaciôn de la patente o cuando un tercero pueda ejercer tal 
influencia sobre ambas personas.
Cuando la patente proteja material biolôgico capaz de reproducirse, la 
patente no se extenderâ al material biolôgico obtenido por reproducciôn, 
multiplicaciôn o propagaciôn del material introducido en el comercio 
conforme al pârrafo primero, siempre que la reproducciôn, 
multiplicaciôn o propagaciôn fiiese necesaria para usar el material 
conforme a los fines para los cuales se introdujo en el comercio y que el 
material derivado de tal uso no se emplee para fines de multiplicaciôn o 
propagaciôn”.
Art. 158.- “El registre de una marca no darâ el derecho de impedir a 
un tercero realizar actos de comercio respecto de un producto protegido 
por dicho registre, después de que ese producto se hubiese introducido 
en el comercio en cualquier pais por el titular del registre o por otra 
persona con consentimiento del titular o econômicamente vinculada a él, 
en particular cuando los productos y los envases o embalajes que 
estuviesen en contacte directo con elles no hubiesen suffido ninguna 
modificaciôn, alteraciôn o détérioré.
peijudicada. C. Otero Garcia-Castrillon, El comercio intemacional de 
medicamentos..., op. cit., p. 197.
En la UE, y en su caso el EEE, como se ha expuesto, esta excluido el 
agotamiento intemacional, a este respecto ha sido fundamental el as. C-355/96 
(Silhouette). P. Vidal Martinez, op. cit., pp. 2377-2386.
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A los efectos del pârrafo precedente, se entenderâ que dos personas 
estân econômicamente vinculadas cuando una pueda ejercer directa o 
indirectamente sobre la otra una influencia decisiva con respecto a la 
explotaciôn de los derechos sobre la marca, o cuando un tercero puede 
ejercer tal influencia sobre ambas personas”.
La Secretaria General de la CAN, tuvo oportunidad de pronunciarse, 
respecto al agotamiento del derecho de distribuciôn, pero esta vez, en 
relaciôn con un posible incumplimiento del Gobiemo del Peru, en 
atenciôn al referido art. 158 de la Decisiôn 486, que como su texto lo 
indica, establece que el registre de una marca no concede a su titular el 
derecho de impedir a un tercero realizar actos de comercio^ "^  ^ respecto 
del producto protegido por dicho registre, lo cual es permitido, si y sôlo 
si estos productos no hubiesen suffido ninguna modificaciôn, alteraciôn 
o détérioré. No obstante la claridad de la norma andina, dicho Pais parte 
permitia que mantengan su marca original productos importados 
paralelamente y modificados posteriormente sin autorizaciôn del titular 
de la marca, con tan sôlo adoptar las medidas necesarias para informar a 
los consumidores finales que las modificaciones en el producto no han 
sido introducidas por el fabricante "^^ ,^ lo que lo hacia incurrir en 
incumplimiento.
Respecto al agotamiento, traer a colaciôn ademâs, la sentencia del 
TJA de 25 de mayo de 2005, en el proceso 24-IP-2005, en el que 
interesô la interpretaciôn prejudicial, entre otros, del art. 106 de la 
Decisiôn 344 de la Comisiôn del Acuerdo de Cartagena, articulo que 
contemplaba la figura del agotamiento del derecho de marca, que hoy 
régula el referido art. 158 de la Decisiôn 486. Dentro de los hechos que 
motivan el pronunciamiento del TJA, figura una denuncia por inffacciôn 
de derechos de propiedad industrial, concretamente de marca, cuyos 
productos contrasenados con la misma, comercializaba un tercero en el 
mercado local del pais en cuestiôn (Peru), sin autorizaciôn del titular de 
tal derecho de marca, a un menor precio, lo cual peijudicaba
J. J. Cristiani, op. cit., p. 111.
Secretaria General de la CAN. Resoluciôn 590 de 24 de enero de 2002. 
Dictamen 01-2002 por Incumplimiento del art. 4 del Tratado de Creaciôn del 
Tribunal de justicia andino y del art. 158 de la Decisiôn 486, por parte del Gobiemo 
de Peru.
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econômicamente a dicho titular, denuncia que la autoridad nacional 
compétente encontrô fundada, la cual fue recurrida por el referido 
comercializador paralelo. Ya en sede prejudicial, particularmente tal 
comercializador paralelo alegô ante el TJA, que la normatividad 
regional en materia de marcas consagra el agotamiento del derecho 
sobre la marca en casos como aquellos en los que un tercero hubiese 
introducido licitamente en el comercio nacional productos de marca, 
siempre y cuando las caracteristicas de los mismos no hubiesen sido 
modificadas o alteradas durante su comercializaciôn^^^, al tiempo que 
aduce la inffacciôn de los derechos de libre competencia y libertad de 
empresa, al negarle el derecho a comercializar un producto que al 
momento de su compra en el exterior, no se encontraba sujeto a 
restricciôn legal alguna, al entender que de haber existido taies 
limitaciones, la aduana no hubiese permitido la nacionalizaciôn del 
producto. Por su parte la autoridad nacional cuya resoluciôn se recuire 
en el asunto principal, alega que en el caso en cuestiôn, no se 
configuraba la excepciôn del principio de agotamiento del derecho de 
marca, por tratarse de un acto de importaciôn de productos que no son 
los elaborados, ni mucho menos los legitimamente marcados por el 
titular del derecho, es decir, que no presentan el mismo origen 
empresariaf^\
Respecto a la prohibiciôn de modificaciôn de la presentaciôn del producto, a 
diferencia de lo que ocurre en la CAN, en el entomo comunitario europeo se han 
construido varias excepciones, especialmente en el sector farmacéutico, vg. 
reenvasado, reetiquetado, sustituciôn de la marca original. En la STJCE Bristol por 
ejemplo, se indica que el contenido esencial del Derecho de marca no résulta 
infiingido cuando la manipulaciôn efectuada no altéré las propiedades intrinsecas 
del producto, ni induzca a confusiôn a los consumidores sobre su procedencia 
empresarial, por tanto, partiendo de la ausencia de lesiôn, se permite reenvasar 
siempre que resuite necesario para introducir el producto en el Estado miembro 
importador y que la manipulaciôn respete las garantias que aseguren que las 
condiciones del producto original no resulten alteradas. Vid. N. Stoffel Vallotton, La 
prohibiciôn de restricciones a la libre circulaciôn de mercancias..., op. cit., p. 780.
La identificaciôn del origen empresarial permite que el consumidor que 
adquiere u obtiene el servicio que la marca désigna haga la misma elecciôn al 
efectuar una adquisiciôn posterior, si la experiencia résulta positiva, o haga otra 
elecciôn si la experiencia résulta negativa. (STPICE de 27 de febrero de 2002, T- 
79/00).
437
Por su parte el TJA, antes de pronunciarse concretamente sobre la 
problemâtica del agotamiento, recuerda que: (i) De acuerdo con su 
jurisprudencia la funcion principal de la marca es la de identificar los 
productos o servicios de un fabricante o comerciante de los de igual o 
semejante naturaleza, que pertenezcan al competidor; por ello es 
fundamental que el signo en proceso de registre, no genere confusion 
respecto de los bienes o servicios distinguidos por otro solicitado 
previamente o por una marca que se encuentre inscrita, puesto que éstos 
gozan de la protecciôn legal que les otorga el derecho de prioridad o el 
registre, respectivamente. (ii) Conforme al sistema andino, la ùnica forma 
de adquirir el derecho al uso exclusive de la marca es por medio del 
registre (sistema atributivo), el cual le permite a su titular ejercer el ius 
prohibendi para impedir que terceros utilicen su marca, sin su expreso 
consentimiento, en bienes o servicios idénticos o similares, a tal extreme 
que pueda causar confusiôn al consumidor que es a quien protege, en 
esencia, el derecho marcario. El registre marcario confîere al titular de la 
marca, en el pais de inscripciôn el derecho al uso exclusive de la misma y 
el ejercicio del ius prohibendi con las limitaciones y excepciones 
establecidas por la ley comunitaria^^ .^ (iii) La confusiôn en materia de 
marca, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien o un 
servicio en lugar de otro, a la que pueden ser inducidos los 
consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser 
distintivo^^ ,^ asi, de acuerdo con el TJA, la confusiôn puede 
manifestarse cuando, al percibir la marca, el consumidor supone que se 
trata de la misma a que estâ habituado, o cuando, si bien encuentra cierta
Generalmente en el derecho de marca se ha distinguido un aspecto positive, 
facultad exclusiva de utilizar la marca en el trâfico econômico, y un aspecto 
negative o ius prohibendi, facultad de impedir a los terceros que realicen 
determinados actos sin su consentimiento, entre esos actos, en principio, se cuenta la 
supresiôn de la marca por los distribuidores o comerciantes, facultad negativa 
singular en el ambito de la UE. J. Massaguer, Los efectos de la patente en el 
comercio intemacional, op. cit., p. 91.
Para poseer carâcter distintivo, una marca no debe expresar necesariamente 
una creaciôn, ni basarse en un elemento de originalidad o de imaginaciôn, como 
puede suceder en la legislaciôn relativa a otros tipos de propiedad intelectual 
(STPICE de 27 de febrero de 2002, as. T-79/00).
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diferencia entre las marcas en conflicto, cree, por su similitud, que 
provienen del mismo productor o fabricante.
Puesto de manifiesto lo cual, el TJA indica que deberâ constatarse si 
el caso debatido en el asunto principal, se refiere o no, a un caso de 
importaciones paralelas, y en concrete al agotamiento del derecho de 
marca, pues de lo contrario podria estarse ffente a una evidente 
infraccion al derecho de exclusividad de la marca^ "^^ . Particularmente el 
organo jurisdiccional nacional consultante de la cuestiôn prejudicial, 
deberâ tomar en cuenta criterios, taies como que: (i) La importaciôn 
paralela es aquella que efectùa legalmente un importador distinto al 
représentante o distribuidor autorizado, es decir aquella que se efectùa 
con un producto de marca légitima, pero fùera de la cadena comercial 
oficial. En tal sentido, no existirian razones para prohibir las 
importaciones de productos auténticos, originalmente marcados por su 
titular, cuando esta importaciôn es realizada por el titular o con su 
consentimiento; sin embargo, cuando estas importaciones se realicen sin 
el consentimiento de su titular o consistan en importaciones de 
imitaciones de la marca original, no podria considerarse que los 
derechos del titular original quedan agotados pues se estarian 
infringiendo sus derechos de propiedad intelectual. (ii) El agotamiento 
del derecho es el limite establecido a los derechos conferidos al titular 
de una marca que le impide a su titular oponerse a la sucesiva 
comercializaciôn de sus productos o a obtener rédito econômico por 
estas una vez realizada la primera venta. Los derechos del titular sobre 
su marca se agotan legalmente a partir de su primera venta, después de 
la cual la mercancia tiene libre circulaciôn en un mercado integrado. 
Esto significa que el titular pierde todos sus derechos sobre el bien 
vendido mientras no sea alterada la marca, su distintiyidad o la calidad 
del bien.
Desde el punto de vista patrimonial, los signos distintivos se protegen dada 
su naturaleza y finalidad, ya que si lo que se pretende mediante su uso es diferenciar 
unos productos, servicios o empresarios de otros, logrando su perfecta identificaciôn 
por parte de los consumidores, ello implica que cada competidor utilizarâ signos 
diversos de los que utilicen los demâs, y por lo tanto exclusivos suyos. H. Baylos 
Corroza, op cit., p. 211.
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4. Restricciones al comercio
A) Delimitaciôn conceptual
En un mundo cada vez mas global, restricciones tradicionalmente 
utilizadas, o si se quiere, las mas évidentes, esto es, las arancelarias, han 
sufrido una reducciôn considerable. En el marco del GATT, la 
prohibiciôn de establece restricciones cuantitativas, fue introducida 
como fundamental, en un momento en que las referidas restricciones 
constituian uno de los mayores obstâculos para el desenvolvimiento del 
comercio intemacional (STJA de 22 de julio de 1994, proceso 5-IP-90). 
Es especialmente relevante en el sistema andino, como lo es en le 
comercio intemacional, siguiendo los postulados y lineamientos de los 
instrumentos que pretenden regularlo, la eliminaciôn de restricciones al 
comercio^^^, las que en tal sentido deben estar prohibidas. La definiciôn 
de lo que ha de entenderse por restricciôn al comercio, ha sido incluida 
en el propio Acuerdo de Cartagena, en el que ademâs, se establecen 
excepciones que limitan el alcance de tal definiciôn. Asi, segun su art. 
72 el Programa de Liberaciôn de bienes tiene por objeto eliminar los 
gravâmenes y las restricciones de todo orden que incidan sobre la 
importaciôn de productos originarios del territorio de cualquier Pais 
Miembro; por su parte su art. 73 détermina que se entenderâ por 
“gravâmenes” los derechos aduaneros y cualesquier otros recargos de 
efectos équivalentes, sean de carâcter fiscal, monetario o cambiario, que 
incidan sobre las importaciones. No quedarân comprendidos en este 
concepto las tasas y recargos anâlogos cuando correspondan al costo 
aproximado de los servicios prestados. Se entenderâ por “restricciones 
de todo orden” cualquier medida de carâcter administrative, financière o
Para detectar un obstâculo a la libre circulaciôn de mercancias, en el entomo 
comunitario europeo, en la mayoria de los casos, particularmente una medida de 
efecto équivalente, es déterminante el efecto discriminatorio (efecto pequdicial 
adicional o peijuicio adicional), también se considéra relevante el cierre o 
compartimentaciôn absoluta del mercado nacional a las importaciones 
intracomunitarias. N. Stoffel Vallotton, La prohibiciôn de restricciones a la libre 
circulaciôn de mercancias..., op. cit., p. 585.
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cambiario, mediante la cual un Pais miembro impida o dificulte las 
importaciones, por decision unilateral.
Se entiende que una restricciôn al comercio es aquella consistente en 
medidas de carâcter administrative, financière o cambiario, mediante las 
cuales un Pais parte impide o dificulta las importaciones por decisiôn 
unilateral. Para el TJA restringir, citando de un lado el Diccionario 
Bâsico Juridico, es la limitaciôn o modificaciôn que se hace de algo, 
disminuyéndolo; y de otro, el Diccionario Enciclopédico de Derecho 
Usual de G. Cabanellas, restricciôn es la “disminuciôn de facultades o 
derechos” y que “restrictive” es “lo que restringe, limitativo, que reduce 
o coarta”, identificândose “restringir” al hecho de “circunscribir, 
reducir, limitar; acortar el gasto de consume; regatear licencias, 
permises, privilégiés”. En suma, como lo acoge para si dicho Tribunal, 
restringir significa disminuir una capacidad existente de hacer algo y 
“restricciones de todo orden” supone una globalizaciôn general de 
cualquier actitud que disminuye facultades o derechos anteriores, de 
cualquier forma o manera, que signifiquen una situaciôn menos 
favorable a la existente antes de dictarse una restricciôn. A su vez el 
TJA, ha precisado que medida restrictiva es “cualquier acto imputable a 
una autoridad pùblica con efectq limitativo sobre las importaciones. 
Dicho efecto puede consistir en imposibilitar las importaciones o en 
hacerlas mâs difîciles, o mâs costosas que los bienes de producciôn 
nacional” (STJA de 22 de julio de 1994, proceso 5-IP-90). Tal es el caso 
de las medidas administrativas que imponen precios fijos minimos o 
mâximos menos favorables para los productos importados, de manera 
que creen obstâculos a los flujos de importaciones, hasta las que 
imponen limitaciones directas a las importaciones.
B) Calificaciôn y excepciones
Para califîcar una medida como restrictiva del comercio, de acuerdo 
con el TJA “no interesa que la medida sea o no una prâctica 
consolidada, un acto administrativo defînitivo o de trâmite, o que se 
hayan o no agotado u opuesto los recursos administrativos o judiciales 
previstos en el ordenamiento intemo de los Paises parte, siendo 
suficiente que tenga como efecto directo o indirecto el de difîcultar la
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libre circulaciôn de mercancias. Asi el carâcter définitive o preparatorio 
de un acto intemo no es decisive para califîcar una medida como 
restricciôn al comercio, sino mâs bien el efecto restrictive que 
eventualmente pudiere producir, en las importaciones présentes o 
futur as. La norma comunitaria pretende eliminar todo tipo de obstâculos 
que difîculten o impidan, directa o indirectamente, el comercio 
intrasubregional”^^ .^ Por su parte, la Secretaria General de la CAN, 
entiende que debe tenerse présente que la naturaleza juridica de una 
restricciôn es casuistica y puntual por lo que la determinaciôn de su 
existencia forzosamente deberâ considerar actos particulares, forma 
segun la cual, muy ffecuentemente, se expresan las restricciones. 
Considéra que de hecho, las investigaciones en esta ârea se refîeren a la 
evaluaciôn de los efectos eventualmente limitantes o prohibitivos del 
comercio -término que abarca a las importaciones- de cualquier norma, 
disposiciôn o conducta que adopte un Pais parte. Lo cual para la misma, 
no sôlo se aprecia en su propia prâctica, confirmada por el TJA, sino en 
la prâctica de organismes multilatérales y de Integraciôn, taies como la 
OMC.
Mediante su jurispmdencia, el TJA, ha pretendido dar mayor 
precisiôn a la prohibiciôn de establecer restricciones en la subregiôn, 
para lo que el mismo considéra conveniente determinar, cuândo su 
imposiciôn y efectos sobre el sistema de integraciôn andino son 
contrarios a las disposiciones del Tratado y cuândo estân permitidas por 
el mismo y por las normas comunitarias, o no tienen la capacidad de 
contrariarlo. Advierte que las normas que limitan la libertad deben ser 
interpretadas restrictivamente, como excepciones que son, a la régla 
general (STJA de 18 de septiembre de 1990, proceso l-IP-90). Las 
medidas restrictivas que podrian estar legitimadas, se sustentan en 
razones de orden pùblico no econômico, como las que enuncia el art. 73 
del Acuerdo de Cartagena, segun el cual no quedarâu comprendidas en 
este concepto la adopciôn y el cumplimiento de medidas destinadas a la: 
a) Protecciôn de la moralidad pùblica; b) Aplicaciôn de leyes y 
reglamentos de seguridad; c) Regulaciôn de las importaciones o 
exportaciones de armas, municiones y otros materiales de guerra y, en
756 STJA de 2 de junio de 2000, proceso 2-AN-98.
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circunstancias excepcionales, de todos los demâs articulos militares, 
siempre que no interfieran con lo dispuesto en tratados sobre libre 
trânsito irrestricto vigentes entre los Paises parte; d) Protecciôn de la 
vida y salud de las personas, los animales y los vegetales; e) 
Importaciôn y exportaciôn de oro y plata metâlicos; f) Protecciôn del 
patrimonio nacional de valor artistico, histôrico o arqueolôgico^^^; y g) 
Exportaciôn, utilizaciôn y consumo de materiales nucleares, productos 
radiactivos o cualquier otro material utilizable en el desarrollo o 
aprovechamiento de la energia nuclear. También se podria establecer 
medidas restrictivas dictadas en casos de excepciôn, exclusivamente 
referidas a razones de orden econômico vinculadas a situaciones 
defîcitarias de balanza de pagos, en atenciôn a las clâusulas de 
salvaguardia, a través de las que se admite la posibilidad para un Pais 
parte, de establecer, dentro de paràmetros muy estrictos y mediante 
previa autorizaciôn de la Secretaria General, con carâcter transitorio y 
en forma no discriminatoria, para corregir desequilibrios en su balanza 
de pagos, en la producciôn nacional, en un sector signifîcativo de la 
actividad econômica o en la economia general del pais, procurando no 
afectar el comercio de productos incorporados dentro del sistema de 
liberaciôn.
Lo ha precisado el TJA, cualquier acciôn que afecte negativamente 
la libre circulaciôn de mercancias, ùnicamente se justificaria por la 
necesidad de salvaguardar el interés general del pais en los casos 
establecidos que estén plenamente justificados. Con la finalidad de 
garantizar el objetivo liberalizador, considéra que para que la restricciôn 
esté justificada, debe cumplirse el principio de proporcionalidad entre la 
medida restrictiva y el objeto especifico a que ella vaya dirigida, siendo 
éste su causa directa o inmediata. En tal sentido, entiende que un 
obstâculo 0 impedimento a la libre importaciôn de mercancias que se 
saïga del objeto especifico de las medidas de excepciôn, dirigiéndose a 
imposibilitar injustificadamente la importaciôn de un determinado 
producto o de hacer la importaciôn mâs difîcil o mâs costosa, puede
En la UE el art. 30 TCE (articulo que guarda cierta analogia con el art. XX 
del GATT), consagra la excepciôn relativa a la “protecciôn del patrimonio artistico, 
histôrico o arqueolôgico”.
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reunir las caracteristicas de restricciôn al comercio y mâs aùn cuando 
una medida tiene el carâcter discriminatorio, como lo serian las 
disposiciones légales, reglamentarias o administrativas dictadas 
unilateralmente por el Pais parte, que tengan por objeto y como 
resultado imposibilitar o restringir las importaciones.
De otra parte, en cuanto a las restricciones al comercio, el TJA 
refiriéndose a las Resoluciones en la materia dictadas por al Secretaria 
General de la CAN, advierte en su sent, de 2 de junio de 2000 (proceso 
2-AN-98), que las Resoluciones que determinen que una medida 
adoptada unilateralmente por un Pais parte constituye restricciôn al 
comercio, de acuerdo con lo dispuesto por el art. 73 del Acuerdo de 
Cartagena, deben limitarse a tal declaratoria, expresando los motivos 
que la justifiquen, sin que sea admisible utilizar el procedimiento de 
calificaciôn de restricciones para fines distintos a los previstos en la 
norma invocada, de la que se colige que un procedimiento destinado a 
verificar si una medida adoptada por un Pais parte constituye una 
restricciôn al comercio, no puede ser utilizado para comprobar la 
existencia de un incumplimiento de una norma comunitaria, bajo 
prevenciôn de que la Resoluciôn que resuite de tal investigaciôn incurra 
en el vicio de desviaciôn de poder y, particularmente, de desviaciôn de 
procedimiento.
C) Algunos ejemplos
A propôsito de las restricciones al comercio, en sede de la Secretaria 
General de la CAN, senalar como ejemplo, la Resoluciôn 759 de 29 de 
agosto de 2003, relativa a la calificaciôn de la aplicaciôn por parte de un 
Pais parte (la Repùblica Bolivariana de Venezuela) de determinados 
requisitos de etiquetado para calzado y prendas de vestir originarios de 
la subregiôn, como restricciôn para efectos del Programa de Liberaciôn. 
En este asunto, se determinô que los requisitos de etiquetado exigidos en 
las reglamentaciones técnicas adoptadas por el Pais parte, se aplicaban, 
en general, sin distinciôn, tanto a los productos importados como a los 
de origen nacional, lo que ténia por objeto garantizar que todas las 
personas tuvieran derecho a disponer de bienes y servicios de calidad, 
asi como a una informaciôn adecuada y no enganosa sobre el contenido
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y caracteristicas de los productos y servicios de consumo, a la libertad 
de elecciôn y a un trato equitativo y digno (derecho éste consagrado en 
la Constituciôn del citado Pais). La Secretaria considéré que, siempre 
que no exista norma comunitaria en la materia, los Paises parte 
mantienen su competencia para expedir reglamentaciones que afecten 
sin distinciôn a productos importados y nacionales, en la medida que 
taies reglamentaciones internas tengan por finalidad garantizar objetivos 
de interés general dignos de protecciôn a la luz del Derecho 
comunitario, como lo es la protecciôn del consumidor. En cuanto a esta 
protecciôn, resaltô que la misma, de una parte, era congruente con la 
finalidad de “procurar un mejoramiento persistente en el nivel de vida 
de los habitantes de la subregiôn” que persigue el Acuerdo de 
Cartagena, asi como con los objetivos del Sistema Andino de 
Normalizaciôn, Acreditaciôn, Ensayos, Certificaciôn, Reglamentos 
Técnicos y Metrologia, entre los cuales se encuentra propiciar “la 
mejora progresiva de la calidad de los productos y servicios que se 
intercambian en el comercio intemacional, y para la protecciôn de la 
salud, la seguridad, el medio ambiente y la protecciôn al consumidor”. 
De otra, se encontraba reconocida en las tradiciones constitucionales de 
los paises de la Comunidad, diversas disposiciones comunitarias, como 
lo son las normas que prohiben la importaciôn o comercializaciôn de 
productos que puedan afectar derechos del consumidor, vg.: (i) el 
Convenio de Complementaciôn Industrial en el Sector Automotor, con 
el que se pretende garantizar condiciones minimas de seguridad, de 
protecciôn del medio ambiente, de defensa del consumidor y de 
propiedad industrial; (ii) el Régimen comùn de propiedad industrial que 
en principio prohibe la importaciôn de mercancias identificadas con una 
marca idéntica o similar a nombre de titulares diferentes para distinguir 
los mismos productos, salvo que los titulares de dichas marcas suscriban 
acuerdos que permitan dicha comercializaciôn, en los las partes deben 
adoptar las previsiones necesarias para evitar la confusiôn del pùblico 
respecto del origen de las mercancias o servicios de que se trate, 
incluyendo lo relativo a la identificaciôn del origen de los productos o 
servicios en cuestiôn con caractères destacados y proporcionales a los 
mismos para la debida informaciôn al pùblico consumidor; (iii) la norma 
andina para el registro, control, comercializaciôn y uso de Productos
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Veterinarios; (iv) la normativa relativa a la Armonizacion de Productos 
Cosméticos, imponen condiciones de comercializaciôn relativas al 
etiquetado de productos, precisamente con la finalidad de garantizar una 
debida protecciôn al consumidor. No obstante, como lo enuncia la 
Secretaria, la reglamentaciôn interna, como lo establece el Derecho 
andino, no deberan tener por objeto o efecto crear obstâculos al 
comercio intrasubregional. En este punto, tanto la Secretaria como la 
jurisprudencia andina, reconocen la necesidad de que los medios 
utilizados por los Paises parte para alcanzar un objetivo digno de 
protecciôn cumplan con los criterios de proporcionalidad, causalidad e 
insustituibilidad. Por tanto, las medidas unilaterales, para que sean 
conformes con el derecho comunitario andino, requieren, como ya se ha 
mencionado: ser proporcionales con el fin perseguido, estar vinculadas 
directa e inmediatamente con la soluciôn del problema y que no existen 
otros medios para lograr dicho fin menos restrictivo para los 
intercambios intracomunitarios^^^. Teniendo presente lo cual, respecto a 
las siguientes exigencias de la reglamentaciôn interna del Pais parte de 
referencia, estas son, que el etiquetado contenga determinados numéros 
de registres nacionales: puede resultar necesario para lograr una 
compléta identificaciôn del responsable de la comercializaciôn del 
producto no sôlo ffente a la Administraciôn, sino también ante los 
propios consumidores; sin embargo, aprecia la Secretaria, que la 
identificaciôn del responsable podria lograrse por otros medios, que 
incluso en algunos casos podrian resultar menos restrictivos; entiende 
que para garantizar la lealtad de las transacciones comerciales y una 
debida informaciôn al consumidor no es necesario que el etiquetado se 
lleve a cabo en el proceso de producciôn o fabricaciôn, por lo que no 
queda demostrado que dicha exigencia se encuentre vinculada directa e 
inmediatamente con el objetivo legitimo que aparentemente perseguiria, 
ya que el etiquetado puede cumplir igual propôsito para la defensa del 
consumidor cuando éste se lleva a efecto en cualquier etapa del proceso 
de fabricaciôn o de comercializaciôn del producto. Medidas que en 
suma para la Secretaria, serian desproporcionadas, pues una apropiada
STJA de 24 de marzo de 1997, proceso 3-AI-96; de 26 de febrero de 1998, 
proceso l-AN-97; de 8 de junio de 1998, proceso 5-AN-97.
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informaciôn al consumidor séria suficiente que el etiquetado sea visible, 
se encuentre bien sujeto y sea accesible al consumidor. Igualmente, para 
este Organismo andino, la exigencia de una autorizaciôn previa por 
parte de la administraciôn del Pais involucrado, en los casos en que la 
fijaciôn de la étiqueta no pueda realizarse mediante impresiôn directa o 
colocaciôn de étiqueta adherida de manera permanente, por razones de 
uso o estética, en este caso de una prenda de vestir, produce obstâculos 
en los intercambios comerciales que no guardan proporciôn en relaciôn 
con el objetivo perseguido de protecciôn al consumidor. La Secretaria 
en este asunto, respecto a las disposiciones del Pais parte que afectarian 
de manera diferente a las importaciones comunitarias en relaciôn con los 
productos de origen nacional, concluyô, que ninguna de las referidas 
medidas adoptadas sobre etiquetado de calzado y prendas de vestir 
(textil), y que se relacionan con la prohibiciôn de importaciones, se 
encuentra justificada por alguna de las excepciones contempladas en el 
Acuerdo de Cartagena, por lo que la prohibiciôn de importar productos 
que no cumplan con los requisitos exigidos en dicha materia debe ser 
considerada como restricciôn al comercio intracomunitario, a los efectos 
del Programa de Liberaciôn.
Por otra parte, sirve como ejemplo ilustrativo de la problemâtica que 
suscitan las restricciones al comercio en el entomo andino, aunque no se 
trate del âmbito de la propiedad intelectual, la STJA de 27 de agosto de 
2003, proceso 52-AI-2002 (la normativa nacional debatida ténia el 
efecto de que los cigarrillos provenientes de los otros Paises parte no 
podian venderse a un precio igual ni menor que los precios establecidos 
para los nacionales), en la que se ha puntualizado que los Paises parte no 
deben permitir situaciones discriminatorias o desventajosas para las 
producciones subregionales, las cuales restringen la libertad de 
movimiento de bienes y hacen inexistente la zona de libre comercio, 
pues ello atenta contra el sentido de la integraciôn econômica. Como lo 
puso de manifiesto la Secretaria General de la CAN en tal proceso, lo 
que importa es el efecto discriminatorio que la medida tenga sobre la 
libre circulaciôn de mercancias entre los Paises parte, pues se incumple 
el Programa de Liberaciôn, siendo irrelevante que el Estado perciba o no 
algün beneficio econômico de la aplicaciôn de esta medida. Igualmente, 
considerô que una medida de esta indole tendria efectos econômicos
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cuando por ejemplo interviene directamente en la competencia y 
competitividad de la producciôn subregional, como lo seria: la 
intervenciôn en la formulaciôn de su precio, la afectaciôn de las 
condiciones de oferta para la venta, el desvio de las preferencias del 
consumidor a favor del producto nacional. Siendo la producciôn 
subregional menos competitiva debido a un factor artificial que genera 
un efecto objetivo de protecciôn del mercado a favor de la producciôn 
nacional, en detrimento de las condiciones competitivas de los 
productos originarios de la subregiôn. En contraste, el Gobiemo de la 
Repùblica Bolivariana de Venezuela, en el asunto en cuestiôn, alegô que 
en virtud del Acuerdo de Cartagena para que se configure el trato 
discriminatorio, los actos que lo propician, deben ser impuestos, tasas o 
contribuciones aplicadas a un producto importado, favoreciendo al 
producto nacional. Para dicho Gobiemo, una interpretaciôn gramatical y 
lôgico-teleolôgica de la norma relativa al Programa de liberaciôn, 
evidencia que esta referida, ùnica y exclusivamente a materia tributaria, 
por lo que considéra que no pueda ser ampliado a otros âmbitos, por 
cuanto se estaria incurriendo en el error de suplir la voluntad del 
legislador andino. A su vez, pone de manifiesto que, en una reclamaciôn 
por inffacciôn del Programa de Liberaciôn, debe demostrarse la 
existencia de la discriminaciôn, o al menos, de que exista una situaciôn 
de desventaja competitiva artificialmente generada por el régimen 
tributario aplicable, con base en criterios analiticos, taies como los de 
objetividad y neutralidad fiscal; alteraciôn en la competitividad entre 
bienes nacionales e importados; competencia leal y afân proteccionista, 
entre otros, y no limitarse a meramente alegarla. Segùn dicho Gobiemo, 
su normativa no guardaba ninguna relaciôn con materia impositiva, 
requisito fundamental para que procéda la aplicaciôn del trato nacional, 
por el contrario, esta colocando a los productos nacionales e importados, 
en situaciôn de igualdad dentro del mercado nacional, a través del precio 
de venta, no mediante normas de orden fiscal. Por su parte, en este 
asunto el TJA considerô que, cualquier obstâculo o impedimento a la 
libre importaciôn de mercancias que vaya contra los objetivos de libre 
movimiento de bienes en condiciones normales de competencia, 
constituye una restricciôn al comercio, mucho mâs si la misma tiene el 
carâcter discriminatorio como es en el caso en anâlisis, dada la situaciôn
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fâctica de que se trataba. Constituye asi, una restricciôn al difîcultar la 
circulaciôn de mercancias, conducta esta que para el TJA, se enmarca 
dentro de las previsiones referentes a restricciones de todo orden. Asi, 
segùn el mismo, una conducta censurable por parte de un Pais parte, 
como la del caso en cuestiôn, puede configurarse por la adopciôn de 
normas internas contrarias al ordenamiento juridico andino, normas 
estas que en el ambito estrictamente comercial, pueden restringir el libre 
comercio, al hacer discriminaciones que desnaturalizan los objetivos que 
fundamentan la integraciôn subregional andina.
5. Protecciôn de la propiedad intelectual
A) Estrategia subregional
Como se ha puesto de manifiesto, el sistema andino de integraciôn 
ha desarrollado mediante normas derivadas, una regulaciôn comùn de 
tratamiento sobre derechos de propiedad intelectual, contenida en 
diversas Decisiones de la Comisiôn, que ha seguido principios 
desarrollados por el Derecho comparado, y por la normativa, 
organismos intemacionales de protecciôn de estos derechos, como la 
administrada por la OMPI y mâs recientemente la contemplada en el 
ADPIC, normativa que reconoce, por ejemplo, derechos de exclusiva 
sobre patentes y marcas. Mâxime, cuando una caracteristica relevante 
del proceso de negociaciones andinas fue y ha sido la bùsqueda 
permanente del fortalecimiento de los derechos de propiedad industrial, 
sin desmedro de las necesidades propias de la liberalizaciôn del 
comercio entre los Paises parte.
Las prerrogativas conferidas por la protecciôn de la propiedad 
intelectual, estân en constante tensiôn, como se evidencia en otras 
latitudes, concretamente en la UE, en lo que a libre circulaciôn de 
mercancias se refiere. La problemâtica de intereses enfrentados, se tilde 
de real o aparente, entre derechos de propiedad intelectual vs. libre 
circulaciôn de mercancias, en la medida en que los primeros puedan 
legitimar restricciones al comercio, ha sido objeto de debate en sede del 
TJA (aunque en menor medida que en sede del TJCE) quien, ha
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pretendido conciliarlos^^ ,^ contribuyendo a la construccion del 
ordenamiento comunitario, valiéndose del metodo sistematico y 
teleologico. Utiliza dichos métodos para dar un enfoque de la propiedad 
intelectual dentro del espacio econômico en el entomo andino, en el 
correcto funcionamiento de la economia de mercado y de la libre y leal 
competencia como base de un sostenido desarrollo econômico, al que se 
aspira. Cuando analiza esta problemâtica, el TJA en el proceso de 
elaboraciôn y preparaciôn de la sentencia debe despojarse de cualquier 
propôsito que pueda llevarlo al camino de la celebridad cuando ello 
implique contradecir la normativa juridica y los principios générales del 
derecho que deba aplicar, lo que aconteceria, tal y como lo reconoce, si 
al amparo de una pretendida armonizaciôn de derechos, por ejemplo la 
libre circulaciôn de mercancias y la propiedad industrial, el Tribunal en 
sus fallos terminara por desconocer uno u otro.
La protecciôn de la propiedad intelectual, el TJA la considéra 
ciertamente compleja, ffene a la libre circulaciôn de mercancias, 
advirtiendo que: (i) Se présenta una aparente colisiôn entre objetivos del 
proceso de integraciôn como es la protecciôn de los derechos 
intelectuales y la libre circulaciôn de mercancias, (ii) la posibilidad de 
restricciones justifîcadas por la protecciôn a la propiedad intelectual, 
proviene de disposiciones contenidas en el Derecho derivado, a 
diferencia de lo que ocurre en el sistema europeo, que desde el propio
Valga aludir a la sentencia del TJA de 28 de septiembre de 2001 (proceso 89- 
AI-2000) que califîcô de ilegal el otorgamiento de la patente al Viagra por el 
INDECOPI. Las consecuencias de esta decisiôn son considerables. Aunque los 
efectos de dicha sentencia sôlo son vinculantes para el Gobiemo peruano, de ella se 
desprende que Ecuador y Venezuela también cometieron una violaciôn del Derecho 
comunitario andino al otorgar la patente del Viagra, y que estan igualmente 
obligados a instrumenter las medidas necesarias a fin de dejarla sin efecto, lo que 
igualmente se concluyô en las respectivas acciones de incumplimiento conocidas por 
el TJA. Las opiniones fueron controvertidas: mientras los représentantes de los 
intereses de los laboratorios nacionales festejaban la sentencia como una victoria de 
la libre competencia sobre la monopolizaciôn de los mercados y esperaban poder 
descongestionar el sistema de salud nacional con la producciôn de medicamentos 
genéricos, las agmpaciones de empresas farmacéuticas intemacionales entendian 
que, al excluir de la patentabilidad a las invenciones de segundo uso, la CAN asume 
una postura ajena a la del Derecho intemacional, y que esto repercutirâ 
negativamente en las inversiones de la regiôn. A. Markowski, op. cit., p. 366.
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Tratado légitima las restricciones al comercio^^  ^en pro de la protecciôn 
de la propiedad industrial y comercial^^\ Por ello la jurisprudencia y 
doctrina europea no pueden aducirse como enteramente aplicables al 
caso andino, (iii) la hermenéutica juridica para el caso de la protecciôn a 
la propiedad intelectual deberâ buscar un balance entre el interés 
juridico protegido por la norma comunitaria de libre circulaciôn de 
mercancias y el interés juridico protegido en el caso de la propiedad 
intelectual (STJA de 20 de junio de 1997, proceso 2-AI-96). Teniendo 
présente lo cual, a juicio del TJA résulta necesario entrar en un proceso 
de conciliaciôn entre la protecciôn del ejercicio legitimo de los derechos 
sobre propiedad industrial, y la necesidad de impedir el ejercicio 
abusivo de taies derechos que pueda limitar artificialmente el comercio 
en la subregiôn, es decir, fijar el alcance del derecho y en qué medida su 
ejercicio estâ legitimado, para que pueda ser incluido dentro de las 
excepciones a la libre circulaciôn de mercancias. Desde otra perspectiva, 
se ha sostenido que no son excluyentes la libre circulaciôn de 
mercancias y los derechos de propiedad intelectual^^^, cuando 
conceptualmente ésta ultima no constituye en si misma una restricciôn 
al comercio, sino que ambas se sustentan, es mâs, la segunda en 
determinados casos garantiza la primera.
En esta temâtica el TJA se fundamenta en los lineamientos del 
ADPIC, ideado en atenciôn al marco juridico de los principios bâsicos 
del GATT e incorporado a la OMC, en el que reconoce elementos 
importantes para la interpretaciôn de los sistemas mâs recientes de 
protecciôn a la propiedad intelectual, con el que se busca concilier la 
libertad de comercio y la protecciôn a los derechos de propiedad 
industrial. Lo cita el TJA en sus sentencias, pues desde su preâmbulo, se 
desprende claramente su finalidad de llevar a efecto ambos objetivos, 
“Deseosos de reducir las distorsiones del comercio intemacional y los 
obstâculos al mismo, y teniendo en cuenta la necesidad de fomentar una 
protecciôn eficaz y adecuada de los derechos de propiedad intelectual y
Vid. J. Delicado Montero-Rios, op. cit., pp. 239-264.
El art. 30 TCE hace expresa referencia a los derechos industriales, 
igualmente incluye los derechos de autor y conexos, al estar inmersos en la 
expresiôn “y comercial”. Vid. E. L. White, op. cit., pp. 235-280.
S. Martinez-Lage, op. cit., p. 734.
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de velar porque las medidas y procedimientos destinados a hacer 
respetar dichos derechos no se conviertan a su vez en obstâculos al 
comercio légitime”, lineamientos que desarrolla en su articulado^^^, 
regulando por ejemplo, les derechos conferidos por los derechos 
intelectuales y al mismo tiempo estableciendo excepciones a dichos 
derechos. Lo que es tenido en cuenta, por ejemplo en el Régimen comùn 
de propiedad industrial con el que se pretende a su vez respetar el 
principio de libre circulaciôn de mercancias, en el que se reconoce, en 
términos générales, que los productos originarios de los Raises parte 
pueden transitar por el territorio subregional libres de gravamenes y 
restricciones, estando en principio, y salvo las excepciones 
expresamente contempladas en la normativa andina, prohibida cualquier 
restricciôn injustificada que se pretenda imponer a esos productos, lo 
que constituye incumplimiento de los compromisos andinos.
En el caso de derechos de propiedad intelectual, algunas 
resoluciones emitidas por la Secretaria General de la CAN, evidencian 
la importancia de taies derechos en la libre circulaciôn de mercancias y 
de servicios. Por ejemplo, este organisme entiende que el titular de una 
marca registrada, conforme lo indica el ordenamiento juridico andino, 
tiene el derecho de defender la exclusividad de su marca y, en ese 
sentido, de ejercer las acciones légales pertinentes para evitar la 
importaciôn y la introducciôn en el mercado local, de productos 
marcados de manera idéntica o similar. Asi pues, las acciones de 
carâcter administrative y judicial encuadradas dentro del estricto marco 
del derecho conferido por el Derecho andino, mientras la marca 
permanezca en vigor, no pueden ser consideradas como una restricciôn 
al comercio intrasubregional^ '^ ,^ en los términos del Acuerdo de 
Cartagena. Un Pais parte estaria entonces facultado para realizar las 
investigaciones que estime necesarias con relaciôn a supuestas 
inffacciones de derechos de propiedad intelectual, en aquellos casos en
Vid. D. Sancho Villa, op. cit., pp. 65-88.
Secretaria General de la CAN. Resoluciôn 489 de 9 de marzo de 2001. Por la 
cual se resuelven los Recursos de Reconsideraciôn presentados por el Gobierno de 
Peru y Fâbrica de Tejidos Santa Catalina S.A. contra la Resoluciôn 449 que calificô 
como restricciôn al comercio intrasubregional la medida adoptada por parte del 
senalado Gobiemo en lo dispuesto en el art. 72 del Acuerdo de Cartagena.
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los que lo créa pertinente, claro esta, habida cuenta de las obligaciones 
contraidas en el marco de la integraciôn andina, como igualmente lo ha 
mencionado dicha Secretaria, taies investigaciones deben adecuarse al 
ordenamiento juridico andino, a fin de evitar que este sea violado, en 
este sentido, los actos en el curso de una investigaciôn realizados por 
una autoridad nacional, no podrian limitar las importaciones de 
productos de manera injustificada o innecesaria. La Secretaria advierte 
que ciertos actos, por ejemplo, control policial o de fiscalia, podrian ser 
considerados restricciones al comercio, aunque en principio no tengan 
en si mismos tal carâcter e incluso sean adoptados con una fmalidad 
valida, tal como verificar que no se haya cometido una inffacciôn de la 
normativa en materia de propiedad intelectual, si en taies actos, el 
mecanismo utilizado, la medida adoptada, generan un efecto limitante 
en las importaciones de origen subregional, desproporcionado, 
innecesario, no idôneo o injustificado. Siguiendo con el mismo ejemplo, 
para el citado organisme, en términos generates, el inicio de 
procedimientos de investigaciôn de cualquier naturaleza, en contra de un 
importador de bienes originarios de la subregiôn, sin base fâctica y legal 
aparente que suponga una incautaciôn y retire del mercado de productos 
de origen subregional, es una restricciôn al comercio intrasubregional. 
En tal sentido, dependiendo de las circunstancias del caso, con estricto 
apego a la normativa andina vigente sobre la materia, se evidenciaria la 
existencia de restricciones al comercio, como lo ha entendido la 
Secretaria, por ejemplo, cuando se entable un proceso de investigaciôn 
en un Pais parte por motivo de presunto delito contra el orden 
econômico, cuando ello se hace sin justificaciôn legal, ni aparente 
sustento técnico o elementos probatorios, realizando ademâs la 
intervenciôn del local comercial y la incautaciôn de mercaderia. Sin 
embargo, este mismo organismo ha estimado que, a sensu contrario, las 
acciones administrativas y judiciales encaminadas a la defensa de 
derechos de propiedad industrial, en tanto éstos permanezcan vigentes, 
dentro del estricto marco del derecho conferido por el Régimen comùn 
de propiedad industrial, no pueden ser consideradas como una 
restricciôn al comercio intrasubregional^^^.
765 Secretaria General de la CAN. Resoluciôn 489 de 9 de marzo de 2001. En
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B) Competencia desleal
El sistema andino refuerza la proteccion de los derechos de 
propiedad industrial, contemplando al interior del Régimen comùn de 
propiedad industrial, normas relativas a la libre competencia y a la 
competencia desleal. El TJA en sent, del 13 de enero de 2005, proceso 
116-IP-2004, ha senalado al respecto, para lo que se centra en los actos 
confusorios^^^, que: (i) Un régimen de libre competencia, se justifica, en 
el encuentro en el mercado^^ ,^ en este caso el andino, entre la oferta de 
productores y comerciantes y la demanda de clientes intermedios y 
consumidores, un competidor alcance, en la venta de sus productos o en 
la prestaciôn de sus servicios, una posiciôn de ventaja trente a otro u 
otros, si ha obtenido dicha posiciôn a través de medios licitos, se 
requiere entonces tutelar el interés general de los participantes en el 
mercado, por la via de ordenar la competencia entre los oferentes y 
prévenir los peijuicios que pudieran derivar de su ejercicio abusivo; (ii) 
la licitud de medios, por ejemplo, con relaciôn a derechos de propiedad 
industrial, en opiniôn del mismo Tribunal, implica que la conducta 
competitiva del agente econômico sea compatible con los usos y 
prâcticas consideradas honestas por quienes participan en el mercado, 
pues la realizaciôn de actos constitutivos de una conducta contraria al 
citado deber de correcciôn provocaria desequilibrios en las condiciones 
del mercado y afectaria negativamente los intereses de competidores y 
consumidores, actos éstos ùltimos que serian considerados desleales 
aunque no medie la intenciôn de danar, y que podrân configurarse como
este asunto la Secretaria rçsuelve: Calificar la apertura de un proceso de 
investigaciôn por parte del Gobiemo del Peru por motivo de delitos contra el orden 
econômico y otros (no especificados), con relaciôn a las frazadas originarias del 
Ecuador, sin justificaciôn ni aparente sustento técnico o elementos probatorios, 
comprendiendo ademâs la intervenciôn del local comercial y la incautaciôn de 
mercaderia, como una restricciôn al comercio intrasubregional, en los términos 
establecidos por el art. 72 del Acuerdo de Cartagena.
Vid. J. Gômez Montero y G. Lema Devesa, op. cit., pp. 643-654.
El carâcter monopolistico de algunos de los derechos de propiedad intelectual 
parece en évidente contraste con las reglas que tratan de impedir ciertos monopolios 
en determinado mercado, sin embargo, la propiedad intelectual résulta flincional al 
mismo mercado incluso con base en razones de competitividad y eficacia.
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tales aunque no se constituya a su respecto una relaciôn de competencia 
en sentido estricto; (iii) el Régimen comùn de propiedad industrial 
enuncia, entre otros, un grupo de actos constitutivos de competencia 
desleal^^ ,^ tales como aquellos capaces de crear por cualquier medio una 
confusiôn acerca del establecimiento, los productos o la actividad 
industrial o comercial de un competidor, asi como las aseveraciones 
falsas capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la 
actividad industrial o comercial del competidor, y las indicaciones cuyo 
empleo pudiera inducir al pùblico en error sobre la naturaleza, el modo 
de fabricaciôn, las caracteristicas, la aptitud en el empleo o la cantidad 
de los productos; (iv) los actos confusorios, no se refieren propiamente a 
la confundibilidad entre los signos distintivos de los productos de los 
competidores, toda vez que tal situaciôn se encuentra sancionada por un 
régimen especifico, sino a la confusiôn que aquellos actos pudieran 
producir en el consumidor en lo que concieme al establecimiento, los 
productos o la actividad econômica de un competidor determinado^^^ 
(STJA de 13 de enero de 2005, proceso 116-IP-2004), impidiéndole 
elegir debidamente, segùn sus necesidades y deseos. Taies actos capaces 
de crear confusiôn pueden adoptar cualquier forma y procurar su 
objetivo por cualquier medio, vg. la imitaciôn servil también constituye 
un acto de competencia desleal; actos que a los fines de juzgar sobre su 
deslealtad, es necesario que los establecimientos, los productos o la 
actividad industrial o comercial de los competidores concurran en un
Recuérdese que el CUP, art. 10 bis, impone a los Miembros de la Union, la 
obligaciôn de asegurar a los nacionales de los mismos, una proteccion efîcaz contra 
la competencia desleal. Al efecto incorpora una clausula general sobre lo que 
constituye un acto de tal indole, al tiempo que enumera con carâcter no exhaustivo, 
très tipos de actos de esta naturaleza que dichos Miembros deben prohibir, cuales 
con: actos de confusiôn respecto a un competidor, aseveraciones falsas capaces de 
desacreditar a un competidor, indicaciones que puedan inducir al pùblico a error 
sobre los productos. P. A. de Miguel Asensio, “Bienes inmateriales y Derecho de la 
competencia”..., op. cit., p. 146.
Un comerciante puede crear confusiôn en el consumidor, de forma 
intencional o no, lo que fînalmente sirve de motivo a la decisiôn del consumidor 
para su elecciôn de los bienes y servicios que se le presentan en el mercado, lo que 
repercute en que el primero obtenga un beneficio. C. A. Velâsquez Restrepo, 
Instituciones de Derecho comercial, Bogotâ, 1998, p. 221.
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mismo mercado (STJA de 13 de enero de 2005, proceso 116-IP- 
2004)™.
C) Algimas anotaciones sobre las acciones por inffacciôn
Brevemente mencionar im asnnto que ilustra la tematica relativa al 
alcance de la normativa comunitaria referida a las acciones por 
inffacciôn de los derechos de propiedad industrial particularmente, en 
atenciôn al art. 238 de la Decisiôn 486 (STJA de 22 de septiembre de 
2004, proceso 96-IP-2004). La acciôn principaf^^ fue ejercida a causa 
de la presunta inffacciôn de los derechos del titular de un modelo de 
utilidad. El Régimen comùn de propiedad industrial atribuye al titular de 
un derecho protegido en el mismo, el poder de obrar ante la autoridad 
nacional compétente contra cualquier persona que incurra en la 
inffacciôn de aquel derecho o que ejecute actos que la hagan inminente. 
Lo cual corresponde al principio de la correlaciôn normal entre la 
titularidad del derecho sustancial que se deduce en juicio y la titularidad 
del poder de obrar ante la jurisdicciôn. Se entiende que el titular podrâ 
ser una persona natural o juridica y que el derecho podrâ ser transmitido 
por acto entre vivos o mortis causa, por lo que la legitimaciôn alcanza al 
titular y a sus causahabientes. La norma también légitima para obrar al 
cotitular del derecho, sin necesidad, en este caso, del consentimiento de 
los demâs cotitulares, salvo acuerdo en contrario. Ademâs, para el
Un acto es desleal cuando el mismo se haya producido en el mercado, sea 
incorrecto y pueda pequdicar a cualquiera de los participantes en tal mercado, o 
pueda distorsionar el funcionamiento del propio sistema competitive, asi, para que 
éste ultimo funcione se précisa obligar a competir a los empresarios, al tiempo que se 
les prohiba utilizar medios que desvirtuen el propio sistema competitive. P. Flint 
Blanck, Tratado de defensa de la libre competencia, Lima, 2002, p. 115.
Con esta clase de acciones se pretende una o varias de las siguientes formas 
de tutela: el cese de los actos constitutivos de la inffacciôn; la indemnizaciôn de los 
danos y peijuicios; el retiro de los circuitos comerciales de los productos résultantes 
de la inffacciôn, asi como de los medios y materiales que hubiesen servido 
predominantemente para cometerla; la prohibiciôn de la importaciôn y de la 
exportaciôn de taies productos, medios y materiales; la adjudicaciôn en propiedad de 
los productos, medios y materiales en referenda; la adopciôn de las medidas 
necesarias para evitar la continuaciôn o la repeticiôn de la inffacciôn, taies como la 
destrucciôn de los productos, medios y materiales o el cierre de los establecimientos; 
y la publicaciôn de la sentencia condenatoria y su notifïcaciôn, a costa del inffactor.
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supuesto de que la legislaciôn interna del Pais parte lo permita, la norma 
habilita a la autoridad nacional compétente para impulsar el proceso por 
iniciativa propia. En lo que concieme al legitimado pasivo, se entiende 
que la tutela jurisdiccional no podrâ ser concedida sino trente al 
destinatario del efecto o de los efectos en que la tutela se concreta, cual 
es, en el caso concreto, el autor de la presunta inffacciôn o el ejecutor de 
los actos constitutivos de la presunta amenaza. La autoridad compétente 
deberâ verificar la legitimaciôn de las partes en forma preliminar al 
examen de las cuestiones de mérito (STJA de 13 de enero de 2005, 
proceso 116-IP-2004). En cuanto a la autoridad nacional compétente 
para conocer de estas acciones por inffacciôn de los derechos de 
propiedad industrial, el Tribunal ha declarado que, a diferencia de la 
Oficina Nacional a que se refiere el art. 273 de la citada Decisiôn, la 
autoridad nacional compétente en este caso es la entidad administrativa 
o judicial que, establecida por la legislaciôn interna del Pais parte de que 
se trate, se encuentre provista de competencia para conocer de las 
acciones por infracciôn de los derechos de propiedad industrial (STJA 
de 13 de febrero de 1998, proceso 28-IP-95). Por ejemplo, si la acciôn 
tiene por objeto principal la condena a la indemnizaciôn de los danos y 
peijuicios suffidos como consecuencia de la explotaciôn no consentida, 
la misma deberâ estar dirigida contra el presunto responsable de la 
inffacciôn, cuando esta se haya materializado en la causaciôn de taies 
danos y peijuicios.
Por otra parte, a titulo también ejemplificativo, aludir a los requisitos 
para el otorgamiento de medidas cautelares en materia de derechos de 
propiedad industrial (STJA de 22 de septiembre de 2004, proceso 96-IP- 
2004). El Derecho comunitario en el caso de las acciones por inffacciôn 
de los derechos de propiedad industrial, e;?çpresamente contempla la 
tutela cautelar, la que puede tener por objeto impedir la consumaciôn de 
la inffacciôn o de sus efectos, obtener o conservar pmebas, y garantizar 
la efectividad de la tutela de mérito. Lo reconoce la doctrina, existe el 
riesgo de que el intervalo entre el ejercicio de la acciôn y el 
pronunciamiento de la sentencia de mérito sea de tal extensiôn que 
comprometa, hasta en forma irreparable, la efectividad de la tutela 
jurisdiccional. La prevenciôn de este riesgo impone la necesidad de una 
forma de tutela jurisdiccional, la tutela cautelar, recogida en el sistema
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andino, que permita al juez conservar el status quo antes del litigio y 
aseguren a priori la efectividad de la sentencia de mérito. El juez al 
interior de la CAN podrâ ordenar medidas, taies como, el cese inmediato 
de los actos constitutivos de la presunta infracciôn; el retiro de los 
circuitos comerciales de los productos résultantes de la presunta 
infracciôn y de los medios y materiales utilizados predominantemente 
para cometerla; la suspensiôn de la importaciôn o de la exportaciôn de 
taies productos, medios y materiales; la constituciôn por el presunto 
infractor de garantia suficiente; y, de ser necesario para evitar la 
continuaciôn o repeticiôn de la infracciôn, el cierre temporal del 
establecimiento del demandado. La solicitud de estas medidas recae en 
quien haya ejercido o vaya a ejercer la acciôn, aunque, como lo faculta 
el Régimen comùn de propiedad industrial, la legislaciôn interna del 
Pais parte de que se trate, puede establecer que la autoridad nacional 
compétente ordene de ofrcio su aplicaciôn. Esta tutela cautelar exige a 
quien la solicite, como lo expresa el TJA, la carga de presentar una 
situaciôn que, a la luz de los elementos de prueba disponibles prima 
fade, permita al juez considerar como verosimil y probable la existencia 
del derecho que se invoca (fumus boni iuris), y reconocer la presencia 
del riesgo a que podria quedar expuesta la efectividad de la sentencia de 
mérito, a causa del retardo en su pronunciamiento (periculum in mora). 
Requisitos para la admisibilidad de la medida, cuyo examen, conduce, 
en palabras de este mismo Tribunal, a un juicio de probabilidad y no de 
certeza que, por tanto, no prejuzga en tomo a la concesiôn de la tutela de 
mérito. La norma comunitaria prescribe que la medida sôlo se ordenarâ 
cuando quien la pida acredite su legitimaciôn para obrar, la existencia 
del derecho cuya infracciôn se denuncia y pruebas que conduzcan a 
presumir razonablemente la comisiôn real o inminente de tal infracciôn, 
lo que interpréta el TJA en el sentido de que el solicitante tiene la carga 
de aportar elementos de prueba que permitan a la autoridad nacional 
compétente, a titulo de presunciôn iuris tantum, reconocer como 
probable la legitimaciôn del solicitante, la existencia del derecho 
invocado y su infracciôn, autoridad que adicionalmente valorarâ el 
temor fundado de que, durante el intervalo hasta el pronunciamiento de 
la sentencia de mérito, se vea amenazada la efectividad de la tutela del 
derecho. Ahora bien, entiende que en todo caso, es de la potestad
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discrecional de dicha autoridad condicionar la obtencion de la medida al 
otorgamiento, por parte del solicitante, de garantia suficiente, asi como 
valorar la idoneidad y suficiencia de dicha garantia, la cual, de ser el 
caso, servira para responder por los danos y peijuicios que, 
eventualmente, pudieran causarse. Manifiesta igualmente, que los 
efectos de la medida que se acuerde seran provisorios, ya que se 
extinguiran en el curso del proceso o seran absorbidos por la sent, de 
mérito y en el caso en que la medida sea decretada antes del inicio del 
proceso, su otorgamiento exige que la acciôn sea iniciada dentro de un 
término perentorio, so pena de quedar sin efecto ipso iure, medida que 
se harâ asimismo ineficaz si el proceso se extingue después de iniciado. 
Ademâs, en tanto que pro visoria, la medida cautelar podrâ ser 
modificada o revocada cuando sobrevenga un cambio en las 
circunstancias de hecho o de derecho sobre las cuales se funda.
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Capitulo VI
DEFENSA DE LOS 
DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL
I. Invenciones
1. Proteccion mediante patente
A) Caracteristicas del sistema
La normativa comunitaria en la materia no contempla una definicion 
de lo que se entiende por invencion^^ ,^ sin embargo, el TJA ha indicado 
en su jurisprudencia que el concepto de invencion, a efectos de ser 
objeto de una concesiôn de patentes, comprende todos aquellos nuevos 
productos o procedimientos que, como consecuencia de la actividad 
creativa del hombre, impliquen un avance tecnolôgico -y por tanto no se 
deriven de manera évidente del “estado de la técnica”-, y ademâs sean 
susceptibles de ser producidos o utilizados en cualquier tipo de industria 
(STJA de 28 de julio de 2004, proceso 75-IP-2004). Para el mismo 
Tribunal, con apoyo en criterios doctrinales en la materia, se puede 
afîrmar que la patente es la concesiôn que se otorga para un territorio a 
un inventor o a su causahabiente para explotar exclusivamente una 
invenciôn industrial durante un plazo determinado, al cabo del cual pasa 
a ser de dominio pùblico (STJA de 23 de junio de 2004, proceso 36-IP-
El ADPIC tampoco contiene una definicion de lo que significa el término 
invenciôn, estando al arbitrio de sus miembros la conceptualizaciôn del mismo. 
Ahora bien, si decide otorgar el carâcter de invenciôn a una creaciôn, el ADPIC 
exige que se proteja a la totalidad de aquellas invenciones que cumplan las 
condiciones de patentabilidad. A. Markowski, op. cit., p. 379.
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2004)^^ .^ Prerrogativa de patente que originariamente fue potestad 
discrecional del Rey, como ocurria en los estados italianos del 
renacimiento^^" .^
En la Decision 85, art. 1®, el privilegio de patente se otorgaba “las 
nuevas creaciones susceptibles de aplicaciôn industrial, y a las que 
perfeccionan dichas creaciones”, entiende el TJA que lôgicamente las 
nuevas creaciones o el perfeccionamiento de las ya existentes, suponen 
la manifestaciôn inventiva del hombre que créa algo nuevo o 
perfecciona lo ya existente para beneficio de la humanidad, para lograr 
igualmente un lucro legitimo con su invento, el que registrado 
legalmente y otorgada su patente, le da derechos ciertos sobre el mismo 
(STJA de 9 de diciembre de 1994, proceso 06-IP-94). La Decisiôn 311 
que sustituyô integramente a la Decisiôn 85, mantuvo “la novedad” 
como requisito para la concesiôn de patentes, art. 1° “Los Paises parte 
otorgarân patentes de invenciôn a las creaciones susceptibles de 
aplicaciôn industrial, que sean novedosas y tengan nivel inventive”. 
Adicionandose, como lo ha puntualizado el TJA, explicitamente el nivel 
inventive. Éste ultime art. fue trascrito, sin modificaciones, en la 
Decisiôn 313. Posteriormente, en la Decisiôn 344, art. 1°, estableciô: 
“Los Paises parte otorgarân patentes para las invenciones sean de 
productos o de procedimientos en todos los campes de la tecnologia, 
siempre que sean nuevas, tengan nivel inventive y sean susceptibles de 
aplicaciôn industrial”. Por su parte, la Decisiôn 486 que sustituto la 
citada Decisiôn 344, en su art. 14 mantuvo la citada redacciôn de la 
norma que reemplazô. Se establece asi un mandate claro y terminante 
constitutive del marco general de referenda para la patentabilidad^^^.
Como se pudo observar la normativa en materia de patentes en el 
âmbito andino, ha mantenido desde sus origenes, hasta la actualidad, el 
requisito de la novedad, como factor esencial para ser otorgada una
773 R. Metke Méndez, Lecciones de Propiedad Industrial (II), Bogotâ, 2002, p.
22.
H. Coing, op. cit., p. 192. 
G. Misas, op. cit., p. 205.
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patente^^ ,^ anadiendo ademas, el nivel inventivo y la aplicaciôn 
industriaÉ^^, los que califîca el TJA como elementos que conceptualizan 
lo que ha de entenderse por patente, y que supone que todo lo que sea 
contrario a esta norma comunitaria, no sea patentable y donde la citada 
novedad, como lo resalta el propio Tribunal, tiene carâcter 
prédominante, sine qua non, ya que entiende que la novedad, si bien 
puede ser un concepto relativo en el tiempo (lo que hoy no se conoce, 
manana si), es un concepto absoluto en apreciaciôn (se conoce o no se 
conoce).
B) Supuestos excluidos
El Régimen comùn de propiedad industrial en materia de patentes en 
el âmbito andino supone al igual que mùltiples ordenamientos juridicos, 
la existencia de las citadas très caracteristicas: la novedad, el nivel 
inventivo y la aplicaciôn industrial. Estos très requisitos de 
patentabilidad, de acuerdo con la normativa comunitaria son 
absolutamente necesarios e imprescindibles para el otorgamiento de 
patentes, no pudiendo concederse si faltare cualesquiera de ellos y en 
caso de que se otorguen sin que los mismos se hayan cumplimentado, 
serian nulas, como lo establece el art. 75 de la Decisiôn 486. Es asi, tal y 
como lo ha resaltado el TJA, como para el otorgamiento de patente de 
invenciôn sean de productos o de procedimientos en todos los campos 
de la tecnologia, la novedad, el nivel ô altura inventiva y la aplicaciôn 
industrial, constituyen requisitos: absolutamente necesarios,
insoslayables y de obligatoria observaciôn. Igualmente considéra, que la 
invenciôn, no sôlo se limitarâ a la novedad, la altura inventiva y la 
aplicaciôn industrial, sino sobre todo al beneficio colectivo y el bien 
comùn, que es el espiritu y la fîlosofîa de la propiedad industriaÉ^* y del
La proteccion mediante patente presupone la condiciôn de novedad de la 
invenciôn, y que, para el TJA, sôlo entonces, se concreta la idea de protecciôn cuya 
intenciôn es promover el progreso. A. Markowski, op. czY., p. 373.
Vid. A. Bercovitz Rodriguez-Cano., “Algunas nociones preliminares para el 
estudio del Derecho de patentes”, Revista de Derecho Mercantil, 1967, pp. 79 y ss.
C. Femandini, La Comunidad Andina: tendencias en propiedad industrial, 
2003, pp. 81-108.
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Acuerdo subregional (STJA de 9 de diciembre de 1994, proceso 06-IP- 
94).
Teniendo presente lo indicado, y en atenciôn a los compromisos 
intemacionales adquiridos, el sistema andino reconoce la posibilidad de 
patentar tanto productos como procedimientos. De acuerdo con la 
doctrina: (i) La invenciôn de productos comprende todas las variedades 
de entidades estructurales hechas por el ser humano. Puede referirse 
principalmente a cosas, substancias y medios de trabajo, en particular 
aparatos y dispositivos (STJA de 23 de junio de 2004, proceso 36-IP- 
2004)^^ .^ (ii) La invenciôn de procedimientos consiste en que su objeto 
verse sobre un modo de obrar constituido por una serie de operaciones o 
actuaciones para obtener un resultado, esto es, una sucesiôn de 
operaciones o actuaciones a realizar con determinadas materias o 
energias^*  ^(STJA de 23 de junio de 2004, proceso 36-IP-2004).
El Régimen comùn de propiedad industrial ampara y protege 
invenciones, pero también excluye supuestos para calificarlas de taies, al 
igual que contempla prohibiciones para el otorgamiento del privilegio de 
patente, como lo indica el TJA, en funciôn de los beneficios comunes 
que debe recibir la subregiôn y en ella fundamentalmente, el bienestar 
del habitante andino, primer objetivo del Acuerdo subregional. Como se 
réitéra en la jurisprudencia del TJA: las restricciones que se derivan de 
la Decisiôn sobre propiedad industrial son, en resumen, el resultado que 
buscô expresamente el propio legislador. El intérprete -en este caso el 
Tribunal- se limita a constatar el significado normative, atendiendo a la 
historia fidedigna de la norma, a su fmalidad manifiesta y a su claro 
sentido de conjunto, anteponiendo estos criterios funcionales a un 
posible examen exegético del texto.
El TJA ha precisado diferenciar entre las disposiciones del Régimen 
comùn de propiedad industrial que consagran, respectivamente, lo que 
no se considéra como invenciôn y lo que no es patentable, antiguamente 
consagrados en los art. 6 y 7 de la Decisiôn 344, actualmente, con 
algunas modificaciones, contemplados en los arts. 15 y 20 de la
C. Femândez-Novoa y J. A. Gômez Segade, La modernizaciôn del Derecho 
espahol de patentes, Madrid, p. 64.
780 R. Metke Méndez, op. cit., p. 32.
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Decision 486. En la Decision 344, se establecia que “art. 6°.- No se 
consideran invenciones: a) Los descubrimientos, las teorias cientifîcas y 
los métodos matemâticos; b) Los que tengan por objeto materias que ya 
existen en la naturaleza o una réplica de las mismas; c) Las obras 
literarias y artisticas o cualquier otra creaciôn estética, asi como las 
obras cientifîcas; d) Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de 
actividades intelectuales, para juegos o para actividades econômico- 
comerciales, asi como los programas de ordenadores o el soporte lôgico; 
e) Las formas de presentar informaciôn; y, f) Los métodos terapéuticos o 
quirurgicos para el tratamiento humano o animal, asi como los métodos 
de diagnôstico”.
Por su parte el art. 15 de la Decisiôn 486^ ^% que sustituyô al 
precitado articulo de la Decisiôn 344, establece que no se considerarân 
invenciones: a) los descubrimientos, las teorias cientifîcas y los métodos 
matemâticos; b) el todo o parte de seres vivos tal como se encuentran en 
la naturaleza, los procesos biolôgicos naturales, el material biolôgico 
existente en la naturaleza o aquel que pueda ser aislado, inclusive 
genoma o germoplasma de cualquier ser vivo natural; c) las obras 
literarias y artisticas o cualquier otra protegida por el derecho de autor;
d) los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades 
intelectuales, juegos o actividades econômico-comerciales; e) los 
programas de ordenadores o el soporte lôgico, como taies; y, f) las 
formas de presentar informaciôn^^^.
Mientras que el art. 6 de la Decision 344 excluye del concepto de invenciôn a 
los descubrimientos, a los métodos terapéuticos o quirurgicos para el tratamiento del 
cuerpo humano o animal, y a los métodos de diagnôstico, el art. 15 de la Decisiôn 
486, para algunos, esta mas orientado al Derecho europeo, reconociendo carâcter de 
invenciôn a los métodos curativos y de diagnôstico, pero previendo con respecto a 
los mismos una prohibiciôn de patentabilidad (art. 20 de la Decisiôn 486). A. 
Markowski, op. cit., p. 367.
Este articulo guarda analogia con el art. 52 CPE de acuerdo con el cual no se 
considerarân invenciones a) Los descubrimientos, las teorias cientifîcas y los 
métodos matemâticos. b) Las creaciones estéticas. c) Los planes, principios y 
métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, para juegos o para actividades 
econômicas, asi como los programas de ordenadores. d) Las formas de presentar 
informaciones. Excluidos todos ellos de la patentabilidad, solamente en la medida en 
que la solicitud de patente europea o la patente europea no se refîera mâs que a uno 
de esos elementos considerados como taies. Nôteses que el literal b) del art. 15 de la
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En este contexte, la régla general, lo que se considéra como 
invenciones susceptibles de ser protegidas mediante patente, son todas 
aquellas invenciones de productos o procedimientos, que cumplan los 
multicitados requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicaciôn 
industrial. Ahora bien, como lo menciona el TJA, la disposiciôn del 
Régimen comùn de propiedad industrial relativa a las materias que no se 
considerarân como invenciones, es la excepciôn a la régla, con un 
listado que si bien variô de la primera Decisiôn a la segunda que abordô 
este tema (Decisiôn 85 a la 311), se mantuvo inalterable desde la 
Decisiôn 311, pasando por la Decisiôn 313, hasta la Decisiôn 344, y 
sufre algunas modificaciones en la Decisiôn 486, pues como puede 
observarse, se modifica el emmciado del literal b) del antiguo art. 6 de la 
Decisiôn 344 y el ùltimo literal del mismo deja de incluirse en las 
materias que no serân consideradas como invenciones, pero se incluye, 
como se verâ mâs adelante, en el art. 20 de la Decisiôn 486, relativo a 
aquellas materias que no serân patentables. Considéra el TJA, basândose 
en una interpretaciôn sistemâtica, funcional y teleolôgica que la 
disposiciôn contentiva del listado de aquellas materias que no se 
considéra como “invenciones”, es una norma de calificaciôn, que 
establece las excepciones a la calidad de inventos. De donde résulta, que 
serian invenciones, todas aquellas materias que no estén taxativamente 
dentro de dicho listado, claro estâ, cuando las mismas observen los très 
requisitos générales de patentabilidad^^^. Dicha disposiciôn, que 
contiene las reglas para calificar qué puede considerarse invenciôn y lo 
que no, se diferencia de la norma que contempla aquellos inventos que, 
a pesar de tener la calidad de taies, no serân patentables. Esta ùltima 
norma, sin quitar la calidad de inventos y asumiendo la filosofîa de que 
los mismos deben ser de utilidad pùblica, hechos para el bien comùn y 
mejoramiento del nivel de vida del habitante andino, como lo establece 
el Acuerdo de Cartagena y lo réitéra el TJA, dispone aquello que a pesar 
de poder ser considerado como invenciôn, no puede patentarse. El 
antiguo art. 7 de la Decisiôn 344, contemplaba que no serân patentables:
Decision 486, no se incorpora en el CPE art. 52, articulo este referido a lo que no 
sera considerado como invenciôn.
Vid. STJA de 9 de diciembre de 1994, proceso 06-IP-94.
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a) Las invenciones que sean contrarias al orden publico, o a la moral o a 
las buenas costumbres; b) Las invenciones que sean evidentemente 
contrarias a la salud o a la vida de las personas o de los animales; a la 
preservacion de los vegetales; o, a la preservacion del medio ambiente; 
c) Las especies y razas animales y procedimientos esencialmente 
biolôgicos para su obtenciôn; d) Las invenciones sobre las materias que 
componen el cuerpo humano y sobre la identidad genética del mismo; y,
e) Las invenciones relativas a productos farmacéuticos que figuren en la 
lista de medicamentos^^"  ^ esenciales de la Organizaciôn Mundial de la 
Salud.
La consecuencia de la concesiôn de patentes, en los paises del area 
andina, otorgadas contra las prohibiciones de patentabilidad por imperio 
de la norma comunitaria, es la nulidad. A partir de la Decisiôn 311, 
pasando por la 313, lo que se mantuvo en la Decisiôn 344, se modificô 
la norma restrictiva, en cuanto a los productos farmacéuticos, los cuales 
en la Decisiôn 85 se excluian de manera general como materia 
patentable (art. 5° literal c de la Decisiôn 85). Asi, desde la Decisiôn 311 
hasta la 344, se ampliaba la materia patentable, permitiéndose otorgar 
este privilegio, a las invenciones farmacéuticas, excluyéndose 
ùnicamente en las Decisiones posteriores a la Decisiôn 85 hasta la 344, 
las “invenciones relativas a productos farmacéuticos que fïguren en la 
lista de medicamentos esenciales de la Organizaciôn Mundial de la 
Salud”, dejândose el problema de determinar los medicamentos no 
patentables, a un organismo intemacional ampliamente reconocido, 
como el citado. Ahora bien, el citado art. 7 de la Decisiôn 344 sufriô 
modificaciones en la Decisiôn que la sustituyô, esto es, la Decisiôn 486, 
pues segùn el art. 20 de esta ùltima no seran patentables: a) Las 
invenciones cuya explotaciôn comercial en el territorio del Pais parte 
respectivo deba impedirse necesariamente para protéger el orden pùblico
Valga mencionar que el ADPIC no se refiere a los medicamentos per se, sôlo 
lo hace, en las disposiciones transitorias relativas a las patentes de invenciôn y al 
regular la protecciôn de la informaciôn no divulgada, en los que se menciona 
expresamente a los productos farmacéuticos. La calificaciôn de un producto como 
farmacéutico dependerâ de la legislaciôn nacional y de esta legislaciôn dependerâ 
también la consideraciôn de un producto famiacéutico como medicamento, puesto 
que no todos lo son. C. Otero Garcia-Castrillôn, El comercio intemacional de 
medicamentos..., op. cit., p. 45.
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O la moral. A estos efectos la explotaciôn comercial de una invenciôn no 
se considerarâ contraria al orden pùblico o a la moral solo debido a la 
existencia de una disposiciôn legal o administrativa que prohiba o que 
régulé dicha explotaciôn; b) las invenciones cuya explotaciôn comercial 
en el Pais parte respectivo deba impedirse necesariamente para protéger 
la salud o la vida de las personas o de los animales, o para preservar los 
vegetales o el medio ambiente. A estos efectos la explotaciôn comercial 
de una invenciôn no se considerarâ contraria a la salud o la vida de las 
personas, de los animales, o para la preservaciôn de los vegetales o del 
medio ambiente sôlo por razôn de existir una disposiciôn legal o 
administrativa que prohiba o que régulé dicha explotaciôn; c) las 
plantas, los animales y los procedimientos esencialmente biolôgicos 
para la producciôn de plantas o animales que no sean procedimientos no 
biolôgicos o microbiolôgicos^^^; d) los métodos terapéuticos o 
quirùrgicos para el tratamiento humano o animal, asi como los métodos 
de diagnôstico aplicados a los seres humanos o a animales.
Como se mencionô este ùltimo literal estaba antiguamente 
contemplado en el articulo relativo a aquellas materias que no se 
consideran invenciones^^^, variândose de este modo no sôlo su ubicaciôn 
sistemâtica, sino su signifîcaciôn en el sistema de patentes andino, ya 
que si bien pueden tener la calidad de invenciones, los mismos no
Las excepciones a la patentabilidad se encuentran contempladas en el art. 53 
CPE, segùn el cual no se concederan las patentes europeas para: a) Las invenciones 
cuya publicaciôn o explotaciôn sea contraria al orden pùblico o a las buenas 
costumbres, sin poderse considerar como tal a la explotaciôn de una invenciôn por el 
mero hecho de que esté prohibida en todos los Estados contratantes o en uno o 
varios de ellos por una disposiciôn legal o reglamentaria; b) Las variedades 
vegetales o las razas animales, asi como los procedimientos esencialmente 
biolôgicos de vegetales o animales, no aplicândose esta disposiciôn a los 
procedimientos microbiolôgicos ni a los productos obtenidos por dichos 
procedimientos. A pesar de las diferencias de tratamiento de esta temâtica en el 
Régimen andino y en el CPE, el primero se acerca mâs al segundo, que a la 
regulaciôn acogida en EE UU. Vid. J. Watal, op. cit., p. 134.
El CPE alude a los métodos terapéuticos o de diagnôstico en el art. 52, de 
acuerdo con el cual no se considerarân como invenciones susceptibles de aplicaciôn 
industrial, los métodos de tratamiento quirùrgico o terapéutico del cuerpo humano o 
animal, ni los métodos de diagnôstico aplicados al cuerpo humano o animal. J. 
Bougeois, op. cit., pp. 204, 205.
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podrân protegerse mediante patente^^ .^ Otra de las modificaciones de 
mayor importancia, por la problemâtica que ha suscitado en Paises como 
los andinos, es la eliminaciôn de la citada lista taxativa de aquellas 
invenciones que no podrân patentarse, de las restricciones al 
otorgamiento de patentes en el sector farmacéutico, ya que se élimina 
por completo de dicho listado “las invenciones relativas a productos 
farmacéuticos que figuren en la lista de medicamentos esenciales de la 
Organizaciôn Mundial de la Salud”, por lo que se liberaliza su 
patentabilidad. En consecuencia, las anteriores prohibiciones de 
patentabilidad existentes, esto es, las contempladas en el derogado art. 
5° de la Decisiôn 85, especificamente la prohibiciôn de otorgar patente a 
productos farmacéuticos, dejaron de tener vigencia, a partir de la 
mencionada Decisiôn 311 y que se mantuvieron hasta la Decisiôn 344, 
conservândose la prohibiciôn en dichas Decisiones para aquellos 
medicamentos la ünica exclusiôn de aquellos productos farmacéuticos 
que figuren en la lista de medicamentos esenciales de la Organizaciôn 
Mundial de la Salud, lo que se enfatiza, se ha eliminado en la Decisiôn 
486, por lo que los productos de dicho sector ya no son acreedores de 
ésta ùltima restricciôn, son perfectamente patentables, claro estâ, si 
cumplen con los requisitos de patentabilidad de la normativa 
comunitaria vigente.
2. Criterio de novedad
A) Antecedentes
El Régimen comùn de propiedad industrial, al igual que la mayoria 
de ordenamientos juridicos, consagra como elemento esencial para el 
otorgamiento del privilegio de patente “la novedad” Ahora bien, en
El art. 52 del CPE pretende que no se comercialice con la salud del hombre y 
conservar la libertad del tratamiento de los medicos, lo que también se pretende con 
la regulaciôn comunitaria andina. A mayor abundamiento la regulaciôn europea no 
tienen como finalidad privar a los procedimientos terapéuticos de la calidad de 
invenciôn, sino que es necesario mâs bien, que se limite el concepto de aplicabilidad 
industrial, valiéndose de una ficciôn y considerando su ratio legis. A. Markowski, 
op. cit., pp. 379.
J. Hill, op. cit., p. 14.
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cuanto al contenido y alcance de dicho concepto hay menor consenso. 
Se ha puesto de manifiesto que incluso a comienzos del siglo XVII en 
Inglaterra, ya se hizo la aclaraciôn de que no se admitian las patentes 
para productos conocidos, sino solamente para nuevas invenciones. En 
el siglo XIX, el concepto de patente ya implicaba, que la invenciôn fuera 
novedosa, o sea, previamente desconocida por el pùblico (STJA de 28 
de julio de 2004, proceso 75-IP-2004). En opiniôn de G. Cabanellas, el 
concepto de novedad tiene las siguientes caracteristicas: (i) Objetividad. 
La novedad de la invenciôn a ser patentada no se establece en relaciôn 
con personas determinadas ni con el pretendido inventor, sino en 
relaciôn con el estado objetivo de la técnica en un momento dado, (ii) 
Irreversibilidad de la pérdida de novedad. Una vez que una invenciôn 
pierde su carâcter novedoso, por haber pasado a integrar el estado de la 
técnica, esa pérdida de novedad se hace irreversible, (iii) Carâcter 
Universal de la Novedad, ésta se détermina en relaciôn con los 
conocimientos existentes a nivel mundial, no pudiéndose entonces 
obtenerse una patente respecto de una invenciôn ya conocida en el 
extranjero, aunque fuera novedosa en el pais en el que se solicita la 
protecciôn. (iv) Carâcter pùblico de la novedad. La invenciôn patentada 
pasarâ a ser conocida a partir de su publicaciôn, y posteriormente entrarâ 
en el dominio pùblico al expirar su periodo de protecciôn (STJA de 27 
de octubre del 2000, proceso 21-IP-2000)^^^.
El TJA ha recordado el concepto de novedad contemplado en las 
diferentes Decisiones andinas regulatorias de la materia, (i) Decisiôn 85, 
art. 2®, “Una invenciôn no se considerarâ como nueva si estâ 
comprendida en el estado de la técnica, esto es, si se ha hecho accesible 
al pùblico en cualquier lugar, mediante una descripciôn oral o escrita, o 
por el uso o explotaciôi% o por cualquier otro medio suficiente para 
permitir su ejecuciôn, con anterioridad al dia de presentaciôn de la 
solicitud de la patente”, (ii) Decisiôn 311, art. 2°, “Una invenciôn es 
nueva cuando no estâ comprendida en el estado de la técnica. El estado 
de la técnica comprenderâ todo lo que haya sido accesible al pùblico, 
por una descripciôn escrita u oral, por una utilizaciôn o cualquier otro
G. Cabanellas, Derecho de las patentes de invenciôn, Buenos Aires, 2001, 
pp. 702 y ss.
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medio antes de la fecha de presentaciôn de la solicitud de patente o, en 
su caso, de la prioridad reconocida. También se considerarâ, dentro del 
estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trâmite 
ante la Oficina Nacional compétente, cuya fecha de presentaciôn o de 
prioridad fuese anterior a la fecha de prioridad de la solicitud de patente 
que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido se publique”. 
Esta redacciôn se mantuvo en la Decisiôn 313. (iii) Decisiôn 344, art. 2°, 
“Una invenciôn es nueva cuando no esta comprendida en el estado de la 
técnica. El estado de la técnica comprenderâ todo lo que haya sido 
accesible al pùblico, por una descripciôn escrita u oral, por una 
utilizaciôn o cualquier otro medio antes de la fecha de presentaciôn de la 
solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida. Sôlo para 
el efecto de la determinaciôn de la novedad, también se considerarâ, 
dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente 
en trâmite ante la Oficina Nacional compétente, cuya fecha de 
presentaciôn o de prioridad fuese anterior a la fecha de prioridad de la 
solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho 
contenido se publique”. En esta Decisiôn se ahadiô la frase “sôlo para el 
efecto de la determinaciôn de la novedad” al empezar el tercer pârrafo, 
manteniendo en el resto de su texto la redacciôn de la Decisiôn 311. La 
referida redacciôn fînalmente se recoge de forma prâcticamente idéntica 
en la Decisiôn 486, art. 16: “Una invenciôn se considerarâ nueva cuando 
no estâ comprendida en el estado de la técnica. El estado de la técnica 
comprenderâ todo lo que haya sido accesible al pùblico por una 
descripciôn escrita u oral, utilizaciôn, comercializaciôn o cualquier otro 
medio antes de la fecha de presentaciôn de la solicitud de patente o, en 
su caso, de la prioridad reconocida. Sôlo para el efecto de la 
determinaciôn de la novedad, también se considerarâ dentro del estado 
de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trâmite ante la 
Oficina Nacional compétente, cuya fecha de presentaciôn o de prioridad 
fuese anterior a la fecha de presentaciôn o de prioridad de la solicitud de 
patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté 
incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o 
hubiese transcurrido el plazo previsto en el articulo 40”.
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B) Requisito de fondo
Como resalta el TJA, para la concesiôn de la prerrogativa de patente 
de invenciôn, entre los requisitos de fondo inexcusables estuvo y esta la 
novedad. Para el mismo, la invenciôn debe ser producto de la 
creatividad humana, porque si no hay creaciôn no hay invenciôn. Asi, el 
requisito de novedad, exige que el objeto de la invenciôn no se 
encuentre comprendido en el estado de la técnica, el cual no es mas que 
el conjunto de conocimientos técnicos accesibles al pùblico antes de la 
fecha de presentaciôn de la solicitud de patente o, de la prioridad 
reconocida. En este sentido, la invenciôn carecerâ de novedad si el 
pùblico, por cualquier medio, ha podido accéder a ella, siendo la 
difusiôn de informaciôn detallada y suficiente, como para que una 
persona del ramo pueda utilizarla para ejecutar o explotar la invenciôn; 
por su parte, todo aquello que no esta comprendido en el estado de la 
técnica por no haber sido divulgado, por ningùn medio, podrâ calificarse 
como novedoso. Doctrinalmente se reconocen una serie de reglas o 
pasos lôgicos que debe realizar el examinador para determinar la 
novedad de la invenciôn, asi: concreciôn de la régla técnica para la que 
se solicita la patente, lo que estâ determinado por el contenido de las 
reivindicaciones; precisiôn de la fecha en que ha de efectuarse la 
comparaciôn entre la invenciôn y el estado de la técnica: fecha de 
prioridad; determinaciôn del contenido del estado de la técnica en la 
fecha de prioridad; comparaciôn entre la invenciôn y la régla técnica 
(STJA de 28 de julio de 2004, proceso 75-IP-2004)™.
En STJA de 30 de octubre de 1989, proceso 6-IP-89, relativa a la 
interpretaciôn prejudicial, de los arts. 2, 11, 15, 19, 20, 27, 28 y 44 de la 
Decisiôn 85 de la Comisiôn del Acuerdo de Cartagena, este Tribunal 
indicô que el art. 2 combina los criterios de que lo novedoso, es lo que 
no esta comprendido en el estado de la técnica (divulgaciôn cualificada) 
o lo que no haya sido divulgado o hecho accesible al pùblico en 
cualquier lugar (divulgaciôn simple y novedad absoluta). La divulgaciôn 
puede ser oral o escrita, puede resultar del uso o explotaciôn, o
790 Vid. G. Cabanellas, op. cit., pp. 714 y ss.
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producirse por cualquier otro medio. Esta divulgaciôn debe ser detallada 
y, en todo caso, suficiente para que una persona del oficio pueda utilizar 
esa informaciôn para ejecutar o explotar la invenciôn. Por otra parte, 
cuando un invento esta en uso o explotaciôn es porque ya fue patentado 
o porque es del dominio publico. En estos casos el invento 
objetivamente perdiô su novedad. La novedad requerida para una 
patente de invenciôn y para una de perfeccionamiento, hay que 
apreciarla de manera diferente. En el caso de patentes de invenciôn, se 
supone que la creaciôn cientifica o técnica viene a llenar una necesidad 
industrial que el estado de la técnica no estaba en capacidad de 
satisfacer. En el caso de las patentes de perfeccionamiento o mejora, en 
cambio, la creaciôn cientifica o técnica no es tan radical, ya que el 
invento parte de algo conocido para tan solo mejorarlo. La fecha de 
presentaciôn de la solicitud de patente détermina el momento que la 
Oficina Nacional compétente debe tener en cuenta para apreciar la 
novedad, en el sentido de que tal fecha constituye un término ad-quem, 
o sea, un momento hasta el cual la divulgaciôn del invento afecta el 
derecho a obtener el privilegio de la patente. Si el invento que se desea 
patentar se hizo accesible al pùblico antes de la fecha de presentaciôn de 
la solicitud, la Oficina Nacional compétente no puede otorgar la patente 
ya que el invento careceria de novedad. El estado de la técnica, es el 
conjunto de conocimientos existentes que son aplicables al proceso 
industrial. Para la utilizaciôn de ese criterio, los Paises andinos pueden 
ordenar que se verifiquen exâmenes completos sobre el estado de la 
técnica que pueden afectar la patentabilidad de las invenciones en 
determinados sectores de la industria. La novedad debe ser apreciada 
por la Oficina Nacional compétente en la fecha de presentaciôn de la 
solicitud de patente. Hechos anteriores a la fecha que constituyen 
divulgaciôn del invento, le hacen perder la novedad^^\
C) Presupuesto territorial
En el entomo andino se ha discutido por ejemplo, como se recoge en 
la STJA de 9 de diciembre de 1994, proceso 06-IP-94, la concordancia
791 G. Cavalier Gaviria, op. cit., p. 199.
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de un reglamento intemo de uno de los Paises parte, que modificaria el 
alcance de la normativa relativa a los requisitos de patentabilidad, 
especificamente, el de novedad, en su dia analizado bajo el imperio de la 
Decision 344. En el procedimiento principal que originô la peticiôn 
prejudicial, la parte actora alegô, que el reglamento intemo en cuestiôn, 
no es en rigor, un simple reglamento, pues contiene normas que 
reforman la misma normativa que reglamenta, segùn los récurrentes, 
por: a) prescindir del requisito sine qua non para la concesiôn de una 
patente, en cuanto segùn ellas se pueden patentar productos que no son 
nuevos; b) facultar la concesiôn de patentes con efecto retroactivo; c) 
registrar patentes expresamente prohibidas, cuya patente esté registrada 
en el extranjero o, peor aùn cuya patente se haya simplemente solicitado 
en cualquier pais del mundo. Se aduce que las consecuencias socio- 
econômicas de la normativa interna son extremadamente graves, habida 
cuenta del poder de monopolios^^^ y oligopolios que tienen en su haber 
las farmacéuticas^^^, y que posibilitan las patentes^ "^^ , con peijuicios 
econômicos, como los que experimentaria el pais andino en el que se 
implante la normativa discutida. A su vez, se alega el évidente efecto 
retroactivo de las disposiciones impugnadas, al pretender dar protecciôn 
a inventos viejos, cuya patentabilidad estaba prohibida antes de la 
vigencia de antigua normativa andina. De contrario, se argumenta que el 
Régimen comùn de propiedad industrial no prohibe la concesiôn de 
patentes nacionales para aquellos inventos para los cuales se otorgô 
patente en el exterior. Que en tal sentido, la norma nacional debatida, se 
limita a permitir que se presenten, durante un plazo determinado (un 
ano), solicitudes de patente, con respecto a patentes solicitadas en el 
exterior en aquellos campos cuya patentabilidad estaba prohibida, 
siempre que no atenten. contra el orden pùblico, la moral o las buenas 
costumbres, con lo que se protege la propiedad industrial y respetan los
Por ejemplo, el abuse del monopolio de la patente, que esta relacionado con 
el derecho de la competencia, se produce cuando el titular defrauda la finalidad que 
persigue la protecciôn juridica, al dejar de explotar el invento, si realiza un ejercicio 
antisocial del derecho o cuando al actuarlo trata de extender su posiciôn dominante 
mâs allâ de los limites de la exclusiva. H. Baylos Corroza, op cit., p. 217.
Vid. N. Stoffel Vallotton, La prohibiciôn de restricciones a la libre 
circulaciôn de mercancias..., op. cit., p. 698.
C. Otero Garcia Castrillôn, op. cit., pp. 133 y ss.
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derechos adquiridos, maxime cuando con la patente de invencion 
ademas de promover el intercambio, la cooperacion y el 
desenvolvimiento cientifico y tecnolôgico, genera automaticamente un 
estimulo para que cualquier inventor persiga encontrar soluciones a 
problemas comunes o complejos como son en este caso las 
enfermedades.
Idéntica problemâtica se recoge en la STJA de 30 de octubre de 
1996, proceso l-AI-96, asunto igualmente debatido bajo la vigencia de 
la Decisiôn 344. Concretamente en este asunto se discutia el 
incumplimiento de un Pais andino, del Régimen comùn de propiedad 
industrial originado en las disposiciones transitorias de su normativa 
interna, en contravenciôn de los requisitos sobre novedad, estado de la 
técnica y aplicaciôn industrial, al inobservar el plazo de prioridad, el 
principio de reciprocidad y el âmbito de la patentabilidad y exceder la 
facultad reglamentaria que la normativa andina concede a la legislaciôn 
nacional. Incumplimiento de disposiciones andinas prolongando en el 
tiempo, por razôn de la aplicaciôn de la normativa interna que lo 
contraria, a casos concretos, que en atenciôn a lo que se expresa a 
continuaciôn, se trate de solicitudes de patente presentadas y pendientes 
de decisiôn, o de las ya decididas en iguales o similares términos, de 
acuerdo con el TJA, entranan actos reiterativos de incumplimiento del 
régimen comùn andino en la materia. El fondo de la cuestiôn objeto de 
debate, lo constituia la limitaciôn territorial del requisito de novedad, 
por el que se permitia que toda invenciôn comprendida en el estado de la 
técnica en paises distintos del Pais parte en cuestiôn, pueda ser patentada 
en el mismo. En suma, se acogia el criterio de novedad local frente a la 
novedad universal, pues la normativa nacional en conflicto abria la 
posibilidad de concéder patentes para invenciones que ya hubieren sido 
objeto de patente en cualquier pais extranjero, sehalando su plazo de 
concesiôn en un término igual al lapso que faltare para completar el 
término de vigencia de la invenciôn ya patentada en el exterior, hasta 
con un limite de 20 ahos.
En opiniôn del TJA, como lo ha recogido su jurisprudencia, uno de 
los requisitos fimdamentales para la patentabilidad de una invenciôn, es 
la novedad, la que estâ estrechamente ligada al estado de la técnica, asi 
como al trânsito regulatorio dado en materia de patentes, respecto a la
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posibilidad de patentar invenciones prohibidas durante la vigencia de 
normativa que ha sido derogada. Como se ha mencionado, desde las 
Decisiones 311 y 313 de la Comisiôn del Acuerdo de Cartagena, se han 
suprimido muchas de las restricciones que, durante la vigencia de la 
Decisiôn 85, habian existido para la patentabilidad, especialmente en el 
sector farmacéutico, ya que dichas decisiones eliminaron la prohibiciôn 
de patentar productos farmacéuticos, estando permitidos desde la 
Decisiôn 311, con excepciôn de los contenidos en la lista de 
medicamentos esenciales de la Organizaciôn Mundial de la Salud, desde 
la misma hasta la Decisiôn 344, excepciôn esta ultima, como se 
mencionô, eliminada en la Decisiôn 486, la cual liberaliza la protecciôn 
mediante patente de taies productos. El criterio de novedad recogido en 
el Derecho andino, es el de novedad absoluta, como también lo reconoce 
la doctrina mayoritaria, el cual implica, como lo entiende el TJA, que 
para que un invento sea nuevo y no se encuentre en el estado de la 
técnica, no puede haber sido conocido ni dentro del territorio en el que 
se solicita la patente, ni en ningùn otro territorio. En atenciôn a este 
criterio, esto es, al alcance universal de la novedad, no basta que un 
invento sea nuevo y no esté en el estado de la técnica en un territorio 
determinado, sino que tampoco lo esté en el resto del mundo, salvo el 
ano de prioridad que permite la normativa andina en la materia 
(coherente con el CUP), cual es, el que se confiere al primer solicitante 
de una patente de invenciôn vâlidamente presentada en un Pais parte o 
en otro que concéda trato reciproco, periodo para conservar la prioridad 
que se cuenta a partir de la fecha de esa solicitud, a fin de que pueda 
presentar una patente sobre la misma invenciôn en cualquiera de los 
Paises parte. Como lo recoge el TJA en su jurisprudencia, la novedad 
absoluta, ha ganado terreno en el âmbito intemacional. Vg. en. el Reino 
Unido a partir de 1977 (Patents Act inglesa), en la Repùblica Federal 
Alemana a partir de la ley de 16 de diciembre de 1980, asi como en los 
Paises parte del CPE, asi como en el PCT, los que tienen por objeto 
facilitar la concesiôn de patentes, para un mismo titular y para una 
misma invenciôn, en una pluralidad de paises, los que exigen novedad 
absoluta y la atribuciôn del derecho de patente al inventor^^^(STJA de 30
795 A. Bercovitz, “Protecciôn de la Tecnologia”, Revista del Derecho Industrial,
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de octubre de 1996, proceso 1-AI-1996). El TJA reconoce la 
importancia y la trascendencia econômica y social del sector 
farmacéutico en la salud de los pueblos andinos, asi como de las 
inversiones que se hagan en los Paises de la subregiôn respecto al 
avance cientifico y tecnolôgico que repercute en el bienestar comùn de 
la misma, sin embargo, de permitirse en un Pais parte la posibilidad de 
otorgar el beneficio de patente a inventos ya patentados en otros paises, 
inventos que por tal motivo han perdido carâcter innovador, se estaria 
resquebrajando el principio universal y absoluto de novedad, 
implantândose un criterio de novedad referido ùnicamente al territorio 
del pais que la concede, estableciéndose un sistema de patentabilidad 
relativo o territorial, lo que es una forma de extender un privilegio al 
inventor ampliândolo mâs allâ de las ffonteras para el cual fue 
constituido originalmente.
D) Figura del pipeline
En los ya citados proceso l-AI-96 y proceso 06-IP-94, se analizô 
fundamentalmente el principio utilizado para modificar el criterio de 
novedad conocido como pipeline (que tiene estrecha relaciôn con lo 
mencionado en el apartado precedente), el cual opera en los casos de 
solicitudes que se tramitan en el extranjero con fechas anteriores a su 
reconocimiento como materia patentable en el pais en el que se reclama 
la protecciôn y que mediante una legislaciôn posterior se le reconoce tal 
calidad, lo cual contraviene el criterio de novedad absoluta recogido en 
el Régimen comùn de propiedad industrial. Como en su dia manifestarâ 
la antigua Junta del Acuerdo de Cartagena, el pipeline es un mecanismo 
de transiciôn para concéder protecciôn a productos que no eran 
patentables, en paises que estân modificando su normativa sobre 
patentes. El pipeline puede variar en cuanto al âmbito de productos y 
procesos comprendidos; en cuanto al espacio territorial abarcado y en 
cuanto al plazo de protecciôn a reconocer. Asi puede englobar desde 
productos que se encuentren en el dominio pùblico por haber superado 
el plazo de protecciôn de la patente, hasta productos o procesos que
n°. 35, 1990, p. 321.
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hubieren sido objeto de una patente reciente. Iguabnente puede abarcar 
productos y procesos que no hubieren sido difundidos o ingresados en la 
corriente comercial en ningun pais o solo en el pais de destino. Del 
mismo modo, puede concederse una extension del plazo de proteccion 
por el remanente faltante o por la totalidad del plazo de proteccion. La 
clausula de pipeline puede tener en si misma una vigencia definida o 
indefinida^^ .^
Se alega en favor del establecimiento del pipeline, aduciendo que es 
un mecanismo transitorio valido, ampliamente aceptado por muchas 
legislaciones, el cual no esta reconocido expresamente en la legislacion 
andina, pero que no es contrario a la misma. A mayor abundamiento, el 
pipeline: es un mecanismo de transiciôn para concéder proteccion a 
productos que no eran patentables, en paises que estan modificando su 
normativa sobre patentes^^ ,^ esta clausula prevé que un medicamento 
que, en un momento determinado, tenga su patente sujeta a aprobaciôn 
en el pais en el que patenté, pueda ser patentada en otro pais, que 
incorpore dicha clausula a su legislacion, lo que significa protéger 
bienes que aün no estan en el mercado (STJA de 30 de octubre de 1996, 
proceso 1-AI-1996).
Para el TJA si bien la posibilidad de introducir el pipeline en la 
normativa de propiedad industrial de los Paises andinos ha sido 
considerada por la mayoria de los mismos, como se evidencia en los 
intentos de negociaciôn del pipeline por parte de los EE UU, con 
Colombia, Peru y Venezuela, respectivamente, lo cierto es que: 
Colombia (en 1992), se opuso a la suscripcion de un convenio bilateral 
con EE UU sobre propiedad industrial por considerar que la propuesta 
americana vulneraba la normativa andina y el principio de novedad 
vigente a nivel intemacional. Peru, ante propuesta informai de EE UU 
rechazô el pipeline indicando que esta figura rompe con el principio de
Planteamientos de la Junta del Acuerdo de Cartagena recogidos en la STJA 
de 30 de octubre de 1996, proceso l-AI-96.
Industry Functional Advisory Committee for Trade in Intellectual Property 
Rights, “Report of the Industry Functional Advisory Committee for Trade in 
intellectual Property Rights (IFAC-3) on the North American Free Trade 
Agreement”, septiembre de 1992. Vid. sent, de 30 de octubre de 1996, proceso 1-AI- 
1996.
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novedad al reconocerse una proteccion a productos que ya se encuentran 
en el estado de la técnica, a lo que adujo que dicho mecanismo no habia 
sido admitido en el GATT. Venezuela (en 1992), rechazô dicha clausula 
en virtud tanto de la normatividad andina, como de la vulneracion del 
principio de novedad. A su vez, en la reunion de la Comision del 
Acuerdo de Cartagena de 19 y 20 de agosto de 1993, en la que en ese 
entonces se révisé la Decisién 313, se dejé constancia de la 
inconveniencia de adoptar un mecanismo de proteccién transitoria como 
el pipeline, en la legislacién comunitaria andina. Igualmente, el TJA 
tuvo en consideracién, una de las normas fundamentales sobre 
propiedad industrial, universahnente aceptada y aplicada, como lo es la 
de independencia de las patentes^^  ^ y de las marcas, mediante la cual 
cada Pais es libre de aceptar, negar, mantener o cancelar sus registres, 
sin considerar lo que hagan otros Paises en los mismos casos. Por lo 
demâs, de acuerdo con el TJA la eliminacién de la prohibicién de 
patentabilidad de los productos farmacéuticos, no modifîca el concepto 
de novedad absoluta reconocido en el sistema andino, mas aün, cuando 
en el mismo, en ese entonces aludiendo a la Decisién 344, no esta 
reconocido expresamente el principio de pipeline, por lo que no es 
aplicable.
3. Patentes de segundo uso
A) Previo
Las conocidas como patentes de segundo uso y particularmente las 
relativas a productos farmacéuticos^^^, tema este asociado a la figura del
For ejemplo, el TJCE en su sent, de 21 de septiembre de 1999 as. C-44/98 
(BASF) no ha considerado contraria al art. 30 TCE el rechazô del registre, por la 
Oficina de patentes alemana, de una patente americana cedida a la empresa BASF 
por no ajustarse a la legislacion alemana que exigia la traducciôn al alemân de dicha 
patente.
Si bien la problemâtica en tomo a las patentes de segundo uso se centra en el 
sector farmacéutico, lo cierto es que no se encuentra limitada a tal sector, pudiendo 
aparecer dicha problemâtica en cualquier otra rama de la técnica. Resalta la reciente 
importancia de las patentes de segundo uso en el âmbito de la biotecnologia, la que 
ha motivado varias discusiones doctrinales en el entomo comunitario europeo, toda
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pipeline, han sido especialmente debatidas en el entomo andino. En los 
asuntos que han originado el pronunciamiento del TJA, se confronta, 
por ejemplo, de una parte, el art. 16 de la antigua Decision 344 y, en 
igual sentido, el actual art. 21 de la Decision 486 y, de otra, la normativa 
pertinente del ADPIC*^ .^ Los Paises parte de la CAN concluyeron un 
proceso de armonizaciôn de la legislacion subregional, en atenciôn a sus 
compromisos adquiridos en la OMC, adoptando las modificaciones que 
consideraron pertinentes en materia de propiedad industrial, las cuales 
resultaron en la aprobaciôn de la Decision 486, en la cual se vuelve a 
recoger el citado art. 16 de la Decision 344, esta vez bajo el art. 21 de la 
Decision 486, reproducido de manera idéntica, de donde résulta que, 
como se ha sostenido, los Paises parte no han considerado el contenido 
de este articulo como un aspecto que ameritara modifîcaciôn alguna, 
para su adecuaciôn al ADPIC.
Si bien la eliminacién del art. 16 de la Decisién 344 en la Decisién 
486 que la sustituyera, frie planteada por la delegacién de Venezuela, 
inicialmente acogida por todos los paises, excepto la Repùblica de 
Bolivia que no estuvo présente, en forma posterior las delegaciones de 
Colombia y Bolivia decidieron analizar nuevamente el tema y 
cambiaron su postura original, optando por la ratifrcacién de la inclusién 
de la prohibicién que contenia el referido articulo. Finalmente, la 
Comisién^^  ^ cuando adopté la Decisién 486 ratifrcé al pie de la letra, 
bajo el art. 21, lo que se encontraba determinado en el art. 16 de la 
Decisién 344, con la ùnica diferencia de la mencién a la remisién que se 
hace en dichos articulos a otros del mismo cuerpo normativo, pero tanto 
en el régimen derogado como en el vigente no existen otras en materia
vez que, y dado el carâcter multifuncional de los genes, existirian la patente de 
producto (otorgada con base en una funciôn conocida del gen en Question) y una o 
mas patentes de usos protegiendo diversas aplicaciones del mismo. M. Vitthaus, 
“Las patentes de segundo uso”, ADI, t. XXIV, 2003, p. 386.
 ^® STJA de 21 de agosto de 2002, proceso 34-AI-2001; de 28 de septiembre de 
2001, proceso 89-AI-2000.
La Comision tomo conocimiento de las posibles relaciones entre este texto y 
el marco intemacional doctrinario y normativo. En ese orden de ideas, decidiô 
mantener el art. 16 vigente. Comision de la Comunidad Andina. Acta Final. 
Septuagésimo séptimo Periodo Ordinario de Sesiones de la Comision. 14 de 
septiembre de 2000. Lima. Peru. Visible del folio 362 al 377 del respective 
expediente.
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de patentes de segundos usos. Se ratifica entonces de la Decision 486, 
en el art. 21 como ya se mencionô, la prohibicién contenida en el art. 16 
de la Decisién 344, a pesar de los argumentos y las posiciones alegadas 
en contrario durante el curso de los trabajos preparatorios y el debate 
previo a la adopcién del texto definitivo en la Decisién 486. Por lo tanto, 
como lo ha preceptuado el TJA, los argumentos vertidos por el mismo 
en relacién con el art. 16 de la Decisién 344, son igualmente aplicables, 
entre los cuales fîguran los que se destacan a continuacién.
Como precedente a controversias relativas a la patentabilidad de los 
segundos usos, se encuentran sendas Resoluciones de la Secretaria 
General de la CAN, concretamente originadas por la concesién por parte 
de la autoridad compétente en Peru^^ ,^ Venezuela y en el Ecuador, de 
patente de invencién^^  ^ para un nuevo uso de un compuesto 
farmacéutico^^. La Secretaria General de la CAN ha afirmado, que se 
encuentra prohibido el otorgamiento de patentes de productos, so
De acuerdo con el INDECOPI (Peru), no habia, a simple vista, obstâculos a 
la patentabilidad del producto (Viagra), por tanto, en virtud de su Resoluciôn 
1999/OIN-INDECOPI, otorgô el 29 de enero de 1999 la patente para el uso del 
citrato de sidenafîl, utilizado para el tratamiento de la disfunciôn eréctil. Esta 
patente, a través de las medidas cautelares (ôrdenes provisionales de abstenciôn) 
decretadas por el INDECOPI, facilitaron a Pfizer una herramienta juridica para 
actuar contra los laboratorios peruanos que ya habian comenzado con la fabricaciôn 
de productos de imitaciôn de bajo coste. A. Markowski, op. cit., p. 371.
Las patentes de segundo uso son aquellas en que la materia a protéger se 
encuentra expresada en una reivindicacion del tipo: a) “uso del producto X para el 
propôsito Y”, donde el producto X se trata de un producto conocido y la novedad 
esta dada por el propôsito Y, siendo ademâs conocido un primer uso de este 
producto para un propôsito diferente; b) reivindicaciones “tipo suizas”, “el uso de un 
compuesto X para la fabricaciôn de un medicamento para el tratamiento de le 
enfermedad Y”, donde el çompuesto X es conocido y la novedad esta dada por la 
aplicaciôn del medicamento; c) reivindicaciones de procedimiento del tipo 
“procedimiento para la fabricaciôn de un medicamentos destinado al tratamiento de 
de la enfermedad y caracterizado porque comprende el compuesto X”, donde el 
compuesto X es conocido, el procedimiento en si mismo no es novedoso y la 
novedad esta dada por la aplicaciôn del compuesto X como principio activo de un 
medicamento para combatir Y. M. Vitthaus, op. cit., 385.
Secretaria General de la CAN. Resoluciôn 423 de 31 de agosto de 2000. 
Dictamen de Incumplimiento 28-2000 en contra del Gobiemo del Ecuador por la 
inobservancia de normas contenidas en la Decision 344 y Resoluciôn 424 de 2 de 
septiembre de 2000. Dictamen de Incumplimiento 29-2000 en contra del Gobiemo 
de Venezuela por la inobservancia de normas contenidas en la Decisiôn 344.
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pretexto de un segundo uso que se encuentre en el estado de la técnica. 
Segùn este ôrgano comunitario, la antigua Decision 344, estableciô una 
norma -principio general- permisiva, que categorizô las invenciones en 
dos tipos: de producto y de procedimiento, y que extiende la proteccion 
por via de patente a todos los campos de la tecnologia. La concesiôn del 
titulo de patente es condicionada al cumplimiento de très requisitos de 
patentabilidad: novedad^^ ,^ altura inventiva y aplicaciôn industrial^^ .^ 
Asimismo, que dicha régla general permisiva esta limitada por una lista 
taxativa que identifica aquellos conceptos que no se consideran 
invenciones y aquellos que siendo invenciones no son patentables. 
Ahora bien, como lo entiende la Secretaria, taies requisitos deben ser 
complementados con lo preceptuado por el art. 16 de la Decision 344 °^ ,^ 
y actualmente en su caso por el art. 21 de la Decision 486, el cual, por 
razones de anâlisis sistemâtico, debe entenderse, como incorporado en la 
secciôn que contiene los requisitos de patentabilidad, tal y como lo ha 
entendido el TJA: “esta norma se deberia haber colocado entre los 
requisitos de patentabilidad y no al regular el procedimiento de 
concesiôn de la patente, con lo cual este Tribunal hace suyas las 
consideraciones al respecto y para efectos de un anâlisis correcto y 
sistemâtico de las normas del Régimen comùn de propiedad industrial, 
concluye que dentro de los requisitos de patentabilidad se deberâ incluir 
la norma contenida en el art. 16 de la Decisiôn 344 aün cuando el 
contenido de la norma es controvertido por la doctrina”. En tal sentido, 
la Secretaria General considéré que debe entenderse que la Decisién 344 
incorpora un cuarto orden de preceptos que acotarâ también los alcances
De los très estandares de patentabilidad, el que plantea mayores discusiones, 
especialmente en el âmbito de los medicamentos es la novedad, en particular 
respecto a la concesiôn de patentes basadas en el denominado conocimiento 
tradicional. C. Otero Garcia-Castrillôn, El comercio intemacional de 
medicamentos,.., op. cit., p. 55.
La Oficina Europea de Patentes (siglas en inglés EPO), por ejemplo, ha 
entendido que la invenciôn consistente en un segundo uso debe abrir un nuevo 
campo de aplicaciôn, al que antes no fiie conscientemente aplicado, no pudiendo 
consistir solamente en la explicaciôn de un efecto técnico subyacente a un uso ya 
conocido, que no abre nuevo âmbito de aplicaciôn. M. Vitthaus, op. cit., p. 394.
El art. 16 de la Decisiôn 344, a pesar de su desafortunada ubicaciôn, contiene 
una prohibiciôn autônoma para otorgar una patente, que se suma a las condiciones 
de patentabilidad establecidas en el Régimen comùn. A. Markowski, op. cit., p. 374.
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de la régla permisiva general a favor de la concesiôn de la patente, asi: 
el cumplimiento de la condiciôn de novedad, altura inventiva y 
aplicaciôn industrial (también identificados como requisitos de 
patentabilidad); aquello que no constituye invenciôn; aquello que no es 
patentable; y, lo previsto por el art. 16 Decisiôn 344 respecto a los usos.
B) Intereses contrapuestos
Quienes se encuentran a favor de la patentabilidad de los segundos 
usos, han sostenido, en su dia respecto al art. 16 de la Decisiôn 344, que 
el mismo es contrario al ADPIC^^ ,^ pues desestimularia la investigaciôn 
de nuevos usos o productos o procesos conocidos^^ ,^ fin que persigue en 
esencia el sistema de patentes (STJA de 20 de mayo de 1998, proceso 
12-IP-98), pues para esta linea de argumentaciôn: los Paises parte 
durante las negociaciones de la Decisiôn 344 tomaron la decisiôn de 
cenirse en lo posible al texto del ADPIC, el cual se encontraba en sus 
ultimas etapas de negociaciôn durante la Ronda de Uruguay. En 
consecuencia, el legislador andino incorporé en el art. 1 la totalidad del 
texto del art. 27 del ADPIC. Por tanto, el principio general es el de 
obtener patentes con respecto a productos, procedimientos y usos 
siempre que éstos cumplan con los requisitos de patentabilidad, de 
novedad, nivel inventive y aplicaciôn industrial. En consecuencia, la 
intencién del legislador andino no pudo ser otra sino la adoptada por el 
resto del mundo la normativa multilateral (especificamente el ADPIC)
Alegaciones de la compania farmacéutica puestas de manifîesto por la 
Secretaria General de la CAN. Resoluciôn 457 de 4 de diciembre de 2000, por la 
cual se resuelven los Reçursos de Reconsideraciôn presentados por el Gobiemo de 
Venezuela, la compania Pfizer y la Asociaciôn Caverne de Venezuela contra la 
Resoluciôn 424 que dictaminô el incumplimiento por parte del Gobiemo de 
Venezuela de lo dispuesto en el art. 16 de la Decisiôn 344. Dicho recurso fue 
desestimado.
Se ha argumentado en pro de la protecciôn de las patentes de segundo uso, 
que estas incentivan la investigaciôn y el desarrollo, fündamentalmente el seguir 
investigando sobre posibles nuevas propiedades de sustancias conocidas. Ahora 
bien, es factible que los intereses contrapuestos en el caso de las patentes de segundo 
uso no sean dominio pùblico vs. inventor de la segunda aplicaciôn, sino que el 
beneficiario del nuevo uso sea el titular de la primera patente, quien recibirâ réditos 
de la misma. M. Vitthaus, op. cit., p. 396.
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admite la concesiôn de patentes de segundo uso, por lo que los Paises 
parte de la CAN se encuentran obligados a concederlas so pena de 
incurrir en una vulneracion de dicho Acuerdo. No concéder patentes de 
segundo uso, se sostenia, generaria responsabilidad en cabeza de los 
Paises parte, lo cual daria lugar a un pronunciamiento de la OMC segùn 
su sistema de soluciôn de controversias^*®. A su vez, han senalado que 
en virtud del art. 2 del ADPIC se establece la obligaciôn de concéder 
patentes a todas las invenciones, sean de productos o de procedimientos, 
en todos los campos de la tecnologia, siempre que sean nuevas, 
impliquen actividad inventiva y tengan aplicaciôn industrial, que en tal 
caso, la referenda a invenciones de productos y procedimiento no 
excluye a las invenciones de uso, ya que estas se confîguran como 
patentes de procedimiento. Citan para el efecto, de un lado, la 
jurisprudencia de EE UU: para la que el desarrollo de nuevos usos de 
compuestos existentes es uno de los mayores elementos de la 
investigaciôn quimica aplicada; de otro, la OMPI, un nuevo uso o 
aplicaciôn de un producto (o de un procedimiento) conocido puede 
constituir una soluciôn a un problema técnico y en tal virtud ser una 
invenciôn. Entienden que si determinado uso de un producto o 
procedimiento conocido resolviera un problema técnico, y esa soluciôn 
no fuese conocida ni obvia para una persona versada en la materia, 
podria reivindicarse el nuevo uso^ **.
En contraposiciôn a ello, la Secretaria General refiriéndose al 
ADPIC, entiende que el mismo no prejuzga sobre esta cuestiôn en 
especifico, por lo que libra a las legislaciones nacionales o a la prâctica 
de los miembros, cualquier precisiôn respecto a la patentabilidad del 
uso. Considéra asimismo, que el ADPIC no prejuzga sobre la potestad 
de sus Miembros para admitir la patentabilidad de segundos usos, por lo 
tanto, no resultaria exacto sostener que la no concesiôn de patentes de 
segundo uso acarrearia un incumplimiento de las normas multilatérales
Argumentos de la compania farmacéutica. Vid. Secretaria General de la 
CAN. Resoluciôn 457 de 4 de diciembre de 2000.
El Servicio Autônomo de Propiedad Industrial (SAPI). Vid. Secretaria 
General de la CAN. Resoluciôn 424 de 2 de septiembre de 2000. Dictamen de 
Incumplimiento 29-2000 en contra del Gobiemo de Venezuela por la inobservancia 
de normas contenidas en la Decisiôn 344.
483
y la posibilidad de la adopciôn de medidas de represalia a los Paises 
parte de la CAN. Considéra igualmente, que el ADPIC tampoco régula 
expresamente lo relativo a la patentabilidad de usos, asi como -entre 
otras cosas- no define lo que es “invenciôn”, ni obliga a sus Miembros a 
patentar los usos, ni “novedad”, “altura inventiva” o “aplicaciôn 
industrial”, quedando entonces su definiciôn al criterio de las 
legislaciones internas de los miembros de dicho Acuerdo. 
Concretamente el art. 27 de este Acuerdo^ disposiciones sobre el 
âmbito de la patentabilidad, y la discrirninaciôn en materia de patentes, 
por una parte se limita a senalar que las patentes podrân obtenerse para 
todas las invenciones, sean de productos o procedimientos, en todos los 
campos de la tecnologia, siempre que sean nuevas, entranen una 
actividad inventiva y sean susceptibles de aplicaciôn industrial, por otra 
parte, faculta a los miembros a excluir de patentabilidad los métodos de 
diagnôstico, terapéuticos y quirurgicos para el tratamiento humano y 
animal. Esto, sin hacer una exclusiôn expresa de los usos, ni tampoco 
una precisiôn como la que figura en el art. 52 CPE, que senala que la 
prohibiciôn de patentabilidad de métodos no incluye a las sustancias o 
composiciones para la aplicaciôn de uno de esos métodos. Para la 
Secretaria General, se podria senalar que la falta de prohibiciôn expresa 
de los usos los haria patentables a la luz del ADPIC, hecho que se 
inferiria de la régla general permisiva del primer apartado, mâs aün si se 
concibe al uso como un tipo de invenciôn de procedimiento, sin 
embargo, entiende que tal posibilidad depende del hecho de que se 
considéré a los segundos usos como invenciôn, categoria esta ultima que 
ha quedado a criterio de lo que las partes contratantes al respecto 
establezcan.
Podria igualmente- argumentarse en favor de la patentabilidad de los 
usos frente al ADPIC, que la norma establece que las patentes se podrân
Para algunos no es dable que del art. 27.1 ADPIC resuite una limitaciôn a la 
protecciôn de sustancias o procedimientos, excluyendo a las invenciones de segundo 
uso. En tal sentido, la exclusiôn de las patentes de segundo uso no debe llevar a una 
interpretaciôn acorde con el ADPIC, mediante la califîcaciôn de los segundos usos 
como una tercera clase de invenciôn, aparté de las sustancias y de los 
procedimientos. Distinto séria si se privase a todos los segundos usos de la 
posibilidad de ser considerado invenciones. A. Markowski, op. cit., p. 379.
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obtener sin discrirninaciôn alguna sobre el campo de la tecnologia en 
que esta se baya logrado, e inferir a partir de alli que la no patentabilidad 
de las invenciones de uso, en general, constituiria una discrirninaciôn 
contra estos inventos y sus inventores, particularmente en el sector 
farmacéutico, en donde, como se ha senalado, la investigaciôn se suele 
dirigir a obtener nuevas aplicaciones o usos de sustancias conocidas. 
Siguiendo esta ultima argumentaciôn, podria entenderse que el art. 27 
del ADPIC no es simplemente enunciativo, sino que obliga a los paises 
a no negar patentes por razones distintas a las consignadas en los 
numérales 2 y 3 de este mismo articulo, para garantizar que aquellos 
productos, procesos y usos que han venido siendo excluidos de 
patentabilidad, no lo sigan siendo a futuro, ya que tal actitud violaria el 
Acuerdo. No obstante, como la ha puesto de manifîesto la Secretaria 
general de la CAN, basândose en la metodologia de negociaciôn y de 
adopciôn de textes seguidos en la OMC, no puede entenderse que 
obligue o prohiba la patentabilidad de los usos, siendo lo acertado, a 
juicio de este organisme, considerar que el ADPIC no prejuzga sobre 
esta cuestiôn en especifico, por lo que libra a las legislaciones 
nacionales o a la prâctica de los miembros, cualquier precisiôn respecto 
a la patentabilidad del uso. La Secretaria General de la CAN ha 
entendido que el objetivo primordial del ADPIC, fue extender la 
patentabilidad de los productos farmacéuticos a la generalidad de los 
paises en vias de desarrollo, objetivo precedente al de la patentabilidad 
del uso y mâs relevante desde el punto de visto econômico, siendo el 
ADPIC un estândar minimo comùn y las patentes de uso, una protecciôn 
superior a dicho minimo. No se vulneran a su juicio disposiciones 
sustantivas del ADPIC, tampoco se estân vulnerando las obligaciones 
relativas al periodo transitorio (contenidas en el art. 65^ *^  del ADPIC),
Todos los paises en desarrollo que no permitian la patentabilidad de los 
productos en algùn sector tecnolôgico cuando el ADPIC entré en vigor, pueden 
aplazar la puesta en prâctica de las normas de patentes cinco anos mâs art. 65.4 
ADPIC. Plazo extraordinario que se acompana de contrapartidas especificas para los 
productos farmacéuticos a través de la protecciôn mail box y de los derechos de 
comercializaciôn exclusive. La protecciôn mail box consiste en que los paises en 
desarrollo deben permitir, desde la entrada en vigor del Acuerdo, que los inventores 
presenten sus solicitudes de patente, si bien estas no tienen que ser examinadas antes 
de dicho periodo extraordinario. Denominaciôn dada a esta figura, ya que
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ya que la prohibiciôn de patentabilidad de segundos usos en el régimen 
andino es pre-existente al referido Acuerdo^ *"*, maxime cuando dicho 
articulo dispone que todo Miembro que se valga de un periodo 
transitorio, se asegurarâ de que las modificaciones que introduzca en sus 
leyes, reglamentos o prâcticas durante ese periodo no hagan que 
disminuya el grado de compatibilidad de éstos con las disposiciones del 
présente Acuerdo. A su vez, la Secretaria General entiende que los 
Paises parte de la CAN, al adoptar el art. 16 de la Decisiôn 344, 
contenida en el art. 21 Decisiôn 486, decidieron a favor de la 
prohibiciôn de patentar nuevos usos como la opciôn normativa 
comunitaria. Para el efecto cita al TJA, concretamente respecto de las 
obligaciones de los Paises parte en cuanto a la normativa comunitaria, 
para el cual résulta inaceptable suponer la coexistencia de dos 
ordenamientos juridicos diferentes de carâcter intemacional que 
permitirian que los Paises parte justificaran sus actuaciones a su 
elecciôn^* ,^ sujetândose al que encontraran mâs conveniente y dejando
metafôricamente se créa un buzon para recibir solicitudes y su importancia radica en 
que la fecha de solicitud es fundamental para sefialar el cumplimiento de los 
requisitos de patentabilidad y para establecer su duraciôn. Mencionar ademâs, que 
en el 2001 la Declaraciôn de Doha acordô retrasar la fecha del compromise de 
desarrollo y aplicaciôn de las normas del ADPIC en materia de patentes y de 
informaciôn no divulgada hasta el 1 de enero de 2016 para los paises menos 
adelantados, este plazo, serâ ademâs prorrogable previa solicitud del Estado 
miembro interesado. Esta Decisiôn, fue confirmada por el Consejo de los ADPIC y a 
partir de ahi, el Consejo General de la OMC adoptô otra Decisiôn (de 8 de julio de 
2002) en cuya virtud estos paises también quedan eximidos de la obligaciôn de 
otorgar la protecciôn mail box y los derechos exclusivos de comercializaciôn hasta 
dicha fecha. C. Otero Garcia-Castrillôn, El comercio intemacional de 
m edicam entosop. cit., pp. 62-65.
Secretaria General de la CAN. Resoluciôn 457 de 4 de dicienjbre de 2000.
En el entomo comunitario europeo, se pretendiô la anulaciôn, para el caso, de 
la Directiva 98/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de julio de 1998, 
cuyo objeto es confiar a los Estados miembros la tarea de protéger las invenciones 
biotecnolôgicas mediante su Derecho nacional de patentes y en observancia de sus 
compromisos intemacionales (STJCE de 9 de octubre de 2001, as. C-377/98 Paises 
Bajos/Parlamento Europeo y Consejo de la UE). Para el efecto se alegaron motivos 
dirigidos no tanto contra un incumplimiento directo por la Comunidad de sus 
compromisos intemacionales, sino contra el hecho de que podria entenderse que la 
Directiva exigia a los Estados miembros que ignoren sus obligaciones de Derecho 
intemacional, cuando se supone que, segùn su propio tenor literal, no puede afectar a 
dichas obligaciones, ya que, por un lado el art. 27, aptdo. 3, letra b) del ADPIC
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de cumplir el que les resultara desfavorable (STJA de 21 de julio de 
1999, proceso 07-AJ-98). Es claro para la Secretaria que se incurre en un 
error, si se considéra que el art. 16 de la Decision 344, lo que se entiende 
vâlido para el art. 21 de la Decision 486 que lo sustituye, no se halla 
dentro de los supuestos de exclusion de patentabilidad, pues, de acuerdo 
con la misma los segundos usos no pueden ser patentados, pues dicho 
articulo en su sentido gramatical dispone que la mera acciôn de aplicar 
un uso distinto (nuevo modo de empleo o utilidad) a productos o 
procedimientos ya patentados, no permite la concesiôn de una nue va 
patente, por lo que, si se otorgan patentes referidas a segundos usos, se 
vulnera el ordenamiento juridico andino.
C) Perspectiva del TJA
Bâsicamente, como se ha expuesto en el apartado anterior, se alega 
en defensa de la validez de las patentes de segundo uso, que la CAN 
tiene el deber de protéger los derechos de propiedad intelectual 
conforme al orden juridico comunitario vigente, en el que se incluyen 
las Decisiones comunitarias y las normas de Derecho intemacional 
pùblico, por tanto, que quien innova y encuentra una nueva soluciôn 
técnica a partir de un procedimiento de aplicaciôn nuevo de un mismo 
producto, tiene pleno derecho a que su invento sea protegido. 
Igualmente, que es inaceptable que en una supuesta colisiôn entre una 
norma comunitaria andina derivada (como son las Decisiones) y el 
ADPIC, las normas andinas prevalezcan, pues ello implicaria 
desconocer las obligaciones intemacionales contraidas, ya que este
reconoce a los Estados partes la posibilidad de no concéder patentes sobre las 
plantas y los animales distintos de los microorgànismos, mientras que por otro lado, 
la citada Directiva priva a los Estados miembros de tal posibilidad. Pues bien, tal 
contradicciôn a juicio del TJCE es aparente, si bien la Directiva priva efectivamente 
a los Estados miembros de la elecciôn que el ADPIC concede a sus partes 
contratantes, en cuanto a la patentabilidad de las plantas y de los animales, también 
es cierto que la opciôn elegida en el art. 4 de la Directiva es, en si misma, 
compatible con el Acuerdo, ya que éste no impide que algunos Estados parte 
adopten una posiciôn comùn para su aplicaciôn, de este modo considéra que tomar 
conjuntamente una elecciôn olfecida por un acto intemacional del que son partes los 
Estados miembros, no sôlo es conforme a tal acto, sino que constituye una operaciôn 
que encaja con la aproximaciôn de las legislaciones prevista en el TCE.
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Acuerdo ha sido ratificado por los Paises andinos y, la propia CAN le 
otorgô plena compatibilidad con el Régimen comùn de propiedad 
industrial (STJA de 21 de agosto de 2002, proceso 34-AI-2001).
Ahora bien, el TJA considéra que es claro el Régimen comùn de 
propiedad industrial, refiriéndose concretamente al art. 16 de la Decisiôn 
344, pero aplicable al art. 21 de la Decisiôn 486, en el sentido de que la 
CAN ha establecido una condiciôn insoslayable para el otorgamiento de 
patentes en la subregiôn, adicional a los requisitos de novedad, altura 
inventiva, aplicaciôn industrial. Entiende que se excluye de la 
posibilidad de otorgar patente, de manera expresa, a los productos o a 
los procedimientos que gocen ya de la protecciôn que confiere la 
patente, “por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al 
originalmente comprendido por la patente inicial” La CAN decidiô 
entonces, por consenso de sus Miembros, no concéder nueva patente 
para lo ya patentado. En las sents. del TJA de 12 de octubre del 2001, 
proceso 89-A1-2000 (acciôn de incumplimiento contra Perù), de 23 de 
julio de 2002, proceso Ol-Al-2001 (acciôn de incumplimiento contra 
Venezuela), reiteradas en la de 21 de agosto de 2002, proceso 34-Al- 
2001 (acciôn de incumplimiento contra Ecuador), manifestô que: (i) Son 
presupuestos bâsicos de la prohibiciôn o exclusiôn consagrada en el 
citado art. 16, la determinaciôn de que los productos o los 
procedimientos para los cuales se requiere la nueva protecciôn mediante 
patente, se encuentran ya amparados por igual derecho y, en 
consecuencia, se han ubicado en el estado de la técnica por haberse 
hecho accesibles al pùblico. (ii) Sôlo aquello que es nuevo puede ser 
protegido por una patente, principio incorporado al derecho comunitario 
seguramente con el objeto de incentivar la investigaciôn; por lo que 
concéder protecciôn a productos o procedimientos carentes de novedad, 
atentaria tanto al propôsito sefialado como a la misma funciôn social 
asignada al derecho de propiedad industrial, (iii) Se consagra en el 
entomo comunitario, el principio de que no podrâ reclamarse patente
Siendo conocido el producto se difîculta la delimitaciôn de las infracciones, 
también posiblemente existirân ilicitos difîciles de perseguir adecuadamente, lo que 
sin embargo, no deberia influir en cuanto al otorgamiento o no de la proteccion 
debida, sino mâs bien, contribuir a agudizar los métodos tendientes a hacer efectivos 
taies derechos. M. Vitthaus, op. cit., p. 396.
488
para usos distintos del invento o de la invenciôn, comprendidos y 
protegidos ya por la patente inicial o primigenia; régla prohibitiva para 
el otorgamiento de patentes de invenciôn. (iv) El simple hecho de 
atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente 
inicial, no se constituye en posibilidad juridica para la concesiôn de una 
nueva patente, esa determinaciôn del derecho comunitario conlleva, 
adicionalmente, la prohibiciôn a los Paises parte, para el otorgamiento 
de derechos de patente para productos o procedimientos comprendidos 
ya en el estado de la técnica y que, por tal circunstancia, han perdido la 
virtud de la novedad, que se constituye en uno de los fundamentos 
bâsicos para la concesiôn de patentes en el Régimen comùn sobre 
propiedad industrial, (v) Esta prohibiciôn es coherente con el principio 
de que una invenciôn es nueva cuando no estâ comprendida en el estado 
de la técnica. (vi) El régimen andino subordma la denegaciôn de una 
nueva patente, al hecho de que los productos o los procedimientos ya 
patentados se encuentran innegablemente comprendidos en el estado de 
la técnica; estado éste que, por otra parte, se constituye de manera 
automâtica con el otorgamiento de la patente original.
A mayor abundamiento, este Tribunal ha resaltado que^ *^ : (i) La 
emisiôn de una nprma interna con la que se pretende aclarar la 
prohibiciôn en materia de segundos usos, aduciendo para el efecto, que 
un uso distinto serâ objeto de una patente si cumple con los requisitos de 
la norma nacional, no debe tomar en permisiva, una disposiciôn 
comunitaria concebida con el carâcter de prohibitiva. (ii) Las referencias 
a la legislaciôn comparada, donde expresamente se permite la 
patentabilidad de segundos usos, siempre que éstos reùnan los requisitos 
de novedad, altura inventiva y aplicaciôn industrial, no puede implicar 
que el TJA pueda trasponer la linea que. sépara esta orientaciôn, con lo 
que se encuentra taxativamente senalado en la lex lata, como es la 
prohibiciôn de otorgar patentes por nuevos o segundos usos a un 
producto ya patentado, cuya aplicaciôn debe seguirse
Alegaciones expuestas por firmas farmacéuticas en defensa de las patentes de 
segundo puestas de manifîesto en la STJA de 28 de septiembre de 2001, proceso 89- 
AI-2000.
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inexorablemente^*^. En relaciôn con este argumente, se ha alegado de 
contrario, por ejemplo, que no podia, en forma alguna, la Decision 486 
introducir exclusiones a la patentabilidad distintas a las ünicas 
permitidas: en el numeral 2 y en los literales a) y b) del numeral 3 del 
art. 27; que el Ecuador ya se habia adherido a la OMC (pues no formo 
parte del GATT) y, por ello, el ADPIC ya se encontraba vigente y el 
Ecuador tenia la obligaciôn de aplicarlo, tenia, pues, sobre la base del 
art. 27 del ADPIC, que otorgarse la patente. Asi lo hizo la Oficina 
Nacional compétente, unica con atribuciones para decidir sobre la 
concesiôn o negativa de patentes (STJA de 21 de agosto de 2002, 
proceso 34-AI-200I). Sin embargo, el TJA concluyô que el art. 16 de la 
Decisiôn 344 contiene una prohibiciôn claramente determinada que 
constituye una opciôn de politica comunitaria^*  ^ respecto de la 
concesiôn de patentes de segundo uso que ha sido asumida por el 
legislador andino y que ha sido ratificada expresamente por él, al 
aprobarse el art. 21 de la Decisiôn 486 de la Comisiôn, en términos 
idénticos a los consagrados en aquélla. Su sentido literal es claro y 
guarda compléta armonia con las demâs normas juridicas que 
conforman el Régimen comùn. Por ende, el simple hecho de atribuirse 
un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial, no 
se constituye en posibilidad juridica para la concesiôn de una nueva 
patente; esa determinaciôn del derecho comunitario conlleva, 
adicionalmente, la prohibiciôn a los Paises parte, para el otorgamiento 
de derechos de patente para productos o procedimientos comprendidos 
ya en el estado de la técnica y que, por tal circunstancia, han perdido la 
virtud de la novedad, que se constituye en uno de los fundamentos 
bâsicos para la concesiôn de patentes en el Régimen comùn sobre
Consideraciones del représentante de los intereses de companias 
farmacéuticas recogidas en la STJA de 21 de agosto de 2002, proceso 34-AI-2001.
En el entomo comunitario europeo, recuérdese por ejemplo, que en la 
Directiva 98/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 6 de julio de 1998 
relativa a la protecciôn juridica de las invenciones biotecnolôgicas, el TJCE 
reconociô que los Estados miembros adoptaron una postura comùn que impide a los 
mismos considerar una opciôn diferente, respecto a las posibilidades que permite el 
art. 27 del ADPIC. Vid. C. Lema Devesa, “Las patentes sobre biotecnologia...”, op. 
cit., pp. 219-236.
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propiedad industrial determinado por la Decision 344^ ^®, actualmente 
contemplado en la Decision 486.
4. Nivel inventive
El requisito de nivel inventive ha sido objeto de debate ante el TJA 
en asuntos como en los que se discute la denegaciôn de protecciôn de un 
producto a través del privilégié de patente en un Pais parte, cuando a 
juicio del solicitante debia concederse, toda vez que idéntica materia, y 
por ende, el reconocimiento de derechos exclusivos, fue protegido 
mediante patente en otros paises, taies como EE UU, en los que 
obviamente, a sensu contrario del referido Pais andino, si se considéré 
que idéntico objeto cumplia con los requisitos de novedad, aplicaciôn 
industrial y nivel inventive, requisitos estos que igualmente exige el 
Régimen comùn de propiedad industrial andino, pero que para el caso 
en cuestiôn, la Oficina Nacional correspondiente considéré que no se 
cumplia con el requisito de nivel inventive. Igualmente interesô el 
requisito en cuestiôn, en otro asunto, en el que en el proceso principal se 
debatiô la denegaciôn de una solicitud de patente en un Pais parte, en la 
que se reivindicô una prioridad alemana, concretamente, porque el 
examinador de la Oficina Nacional del Pais parte implicado indicé que 
una vez realizada la bùsqueda de anterioridades se encontrô que 
determinados documentes afectan el nivel inventive de la patente 
solicitada (STJA de 23 de junio de 2004, proceso 36-IP-2004). Asuntos
Aunque la sentencia del proceso 89-AI-2000 y sus anâlogas, no aclaran si el 
art. 16 de la decision 344 pretende excluir a los segundos usos en general de la 
posibilidad de ser patentados, o sôlo a aquellos productos o procedimientos que ya 
eran objeto de una patente anterior. La norrrià se inclina por la ultima variante, lo 
que conduciria que el otorgamiento de una patente para los segundos usos de 
compuestos o procedimientos que nunca fueron previamente patentados no contrarie 
tal articulo. No obstante, esta interpretaciôn séria contraria al sentido y fin de la 
norma dictaminado por el TJA, ya que una sustancia conocida, pero que no ha sido 
patentada, forma parte del estado de la técnica, esta en el dominio pùblico. Résulta 
dudoso si desde el punto de vista dogmâtico, se justifïca la exclusiôn de esta 
protecciôn. El objeto del segundo uso, es precisamente ese uso, por lo que se deberia 
aceptar la novedad de éste. La justifïcaciôn de protecciôn de la patente reside en el 
hecho de que la finalidad del segundo uso, no era accesible al pùblico de esa forma. 
A. Markowski, op. cit., pp. 75, 76.
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como los mencionados que han motivado el pronunciamiento del TJA, 
en via de acciôn prejudicial, lôgicamente limitandose a interpretar la 
normativa comunitaria relevante, han permitido al mismo, por ejemplo, 
declarar siguiendo la doctrina, que una invenciôn goza de nivel 
inventivo cuando no dériva de manera évidente del estado de la técnica 
para una persona entendida o versada en la materia técnica 
correspondiente^^*. Debiendo el experto medio: tener experiencia, contar 
con un conocimiento general en la materia y con un saber especifico en 
el campo en que se desarrolle la invenciôn. Correspondiendo al experto 
analizar, si los conocimientos intégrantes del estado de la técnica, 
anteriores a la fecha de la solicitud de patente, pueden conducir a la 
invenciôn que se pretende patentar. El mismo debe deducir si a la 
invenciôn en anâlisis se podia llegar con conocimientos ya existentes 
dentro del estado de la técnica (STJA de 28 de julio de 2004, proceso 
75-IP-2004). El TJA por ejemplo, en su sentencia de 31 de marzo de 
2004, proceso 13-IP-2004, declarô que no tendrâ nivel inventivo el 
objeto de la invenciôn que reproduzca, en lo sustancial, la funciôn, los 
medios y el resultado de otro que forme parte del estado de la técnica. 
Tampoco lo tendrâ la combinaciôn que busqué obtener un efecto 
conocido, sobre la base de materiales, propiedades o procedimientos 
también conocidos, toda vez que no bastarâ la sustituciôn de un 
elemento por otro cuyas propiedades sean conocidas como productoras 
de aquel efecto.
Tendiendo présenté la postura del doctrinante D. Zuccherino, segùn 
el cual, existe actividad, altura, nivel o mérito inventivo, cuando la 
nueva propuesta técnica (que se pretende tutelar) no résulta obvia, para 
una persona experta en la técnica de que se trate, no siendo necesario
A objeto de establecer si el requisito de nivel inventivo se encuentra 
cumplido, es necesario determinar si, a juicio del experto medio, los conocimientos 
intégrantes del estado de la técnica pueden conducir a la invenciôn, es decir, si, con 
taies conocimientos, él habria alcanzado la soluciôn reivindicada para el problema 
técnico de que se trate. Sin embargo, no podrâ exigirsele que tenga en cuenta la 
totalidad de los documentos o de las solicitudes de patentes anteriores que no hayan 
sido publicadas, o que se publiquen con posterioridad a su examen. La doctrina ha 
senalado que, si bien dichas solicitudes se asimilan al estado de la técnica para 
enjuiciar la novedad, esta asimilaciôn no debe llevarse a cabo para apreciar el nivel 
inventivo. C. Femândez-Novoa y J. A. Gômez Segade, op. cit., p. 87.
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que la creaciôn sea excepcional, genial o soiprendente, ya que la 
existencia o inexistencia del mérito inventivo no se relaciona con la 
sencillez o simplicidad del invento^^ ;^ para el TJA, una invenciôn es 
patentable cuando la actividad creadora provoca cierta dificultad de 
deducciôn para el experto en la materia, asimismo, implica un cierto 
progreso en relaciôn con lo ya conocido, El Tribunal, advierte en este 
punto, la diferencia de examen que se realiza respecto a la novedad y al 
nivel inventivo, indicando que "si bien en uno y otro se utiliza como 
parâmetro de referencia el ‘estado de la técnica’, en el primero, se coteja 
la invenciôn con las ‘anterioridades’ existentes dentro de aquélla, cada 
uno (sic) por separado, mientras que en el segundo (nivel inventivo) se 
exige que el técnico medio que realiza el examen debe partir del 
conocimiento general que él tiene sobre el estado de la técnica y realizar 
el cotejo comparative con su apreciaciôn de conjunto, determinando si 
con taies conocimientos técnicos existentes ha podido o no producirse 
tal invenciôn” (STJA de 10 de diciembre de 2003, proceso 124-IP-
2003). Lo que evidencian dichos asuntos, en los que se deniega el 
privilégié de patente por falta de nivel inventivo, es que la concesiôn de 
una patente en otro territorio, no es motive suficiente para la concesiôn 
de este privilégié en otras latitudes, pues no siempre se consideran 
cumplidos, requisitos que han sido igualmente exigidos en diferentes 
jurisdicciones, habida cuenta del inevitable componente subjetivo, de la 
diferencia de criterios en el anâlisis y del alcance que se da ha dichos 
requisitos, de la independencia de los organismo que deciden estas 
materias, entre otras condicionantes.
5. Prôrroga de patente
A) Sucesiôn normativa
En la Decisiôn 85, art. 29, se contemplô que el término de vigencia de 
una patente era de 10 anos, contados a partir de la fecha del acto 
administrativo que la otorga, los cuales se encuentran divididos en dos 
periodos: inicialmente se concede por 5 anos y su prôrroga, por otros 5
822 D. Zuccherino, Patentes de invenciôn, Buenos Aires, 1998, p. 66.
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anos. La prôrroga regulada en la Decisiôn 85 no era automâtica, pues en 
virtud de la misma deblan cumplirse dos condiciones, la primera, 
presentaciôn oportuna de la solicitud, es decir, antes del vencimiento del 
término de cinco anos y, la segunda, demostraciôn de que la patente se 
encontraba debidamente explotada. Éste ultimo requisito, fue 
cualificado en Decisiones posteriores como las Decisiones 311 y 313, 
pues la explotaciôn debia cumplimentar lo preceptuado por el art. 30 de 
las mismas. Habida cuenta de la sucesiôn de Decisiones andinas en 
materia de propiedad industrial a que puede asistirse durante la vigencia 
de una patente, son necesarias disposiciones transitorias que minimicen 
el impacto de esta sucesiôn normativa. Por ejemplo, el TJA en la sent, 
del proceso 15-IP-98, indicô que la correspondiente disposiciôn 
transitoria cuarta de la Decisiones 311 y 313, es idéntica a la primera de 
la Decisiôn 344, en ésta ultima, a lo mejor por una inadvertencia del 
legislador, generando efectos inconvenientes para la aplicaciôn de la ley, 
bajo los principios de justicia y equidad, no aparece precepto alguno que 
consagre la posibilidad de prorrogar o extender la patente de invenciôn 
por cinco anos adicionales a los cinco iniciales como lo contemplô el 
art. 29 de la Decisiôn 85. Para el TJA, tal circunstancia implica por un 
lado, que las patentes concedidas con anterioridad al 1° de enero de 
1994 (fecha esta en la que entrô en vigor la Decisiôn 344) y no 
prorrogadas antes de esta fecha, subsistirân por el tiempo inicialmente 
otorgado (cinco anos si el acto administrativo que la concediô se expidiô 
en vigencia de la Decisiôn 85, o quince anos si lo fue durante la 
subsistencia de las Decisiones 311 y 313), sin que sea posible prôrroga 
alguna, en el caso de que la respectiva solicitud se presentare durante la 
vigencia de la Decisiôn 344 y no antes. Por otro, que las patentes 
concedidas a partir de la citada fecha, bajo el imperio de la mencionada 
Decisiôn 344 tienen una duraciôn de veinte anos contados desde la fecha 
de presentaciôn de la respectiva solicitud, no pudiéndose prorrogar o 
extender ese tiempo de duraciôn. Entiende el TJA que las patentes 
concedidas bajo la vigencia de las Decisiones 85, 311 y 313 que no 
fueron prorrogadas o extendidas antes de la entrada en vigor de la 
Decisiôn 344, o que la respectiva solicitud no se hubiere presentado con 
anterioridad a su vigencia, no podrân durar mâs tiempo que aquel que se 
les concediô, por lo que no cabe la prôrroga o la extensiôn. Lo que para
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este Tribunal no vulnera derechos adquiridos, ya que entiende que el 
ùnico derecho otorgado con anterioridad a la entrada en vigor de la 
Decision 344 lo fue por el término inicialmente dispuesto en las 
Decisiones entonces vigentes y por el de la prôrroga o extensiôn 
efectivamente verificadas durante la subsistencia de ellas, pues 
considéra que la posibilidad de prorrogar la patente era eventual, 
circunstancial o una mera expectativa, condicionada a que el titular no 
sôlo présenté en tiempo y forma la correspondiente solicitud, a que 
demuestre la explotaciôn de la invenciôn, sino ademâs, a que la ley 
vigente al momento de solicitar la ampliaciôn del término inicialmente 
concedido consagrara tal posibilidad. En resumen, en opiniôn del TJA 
una solicitud de prôrroga que es diferente en su contenido y objetivos a 
la solicitud de concesiôn de una patente, si se ha presentado 
debidamente durante la vigencia de la Decisiôn 85 y cumple con el 
requisito exigido al efecto, es decir, de su adecuada explotaciôn, deberâ 
ser aceptada y resuelta por la adrninistraciôn, y la prôrroga tendrâ el 
plazo que en la respectiva Decisiôn se haya establecido, aunque el acto 
administrativo de prôrroga se haya dictado en vigencia de la Decisiôn 
344*^ 1
Por lo demâs, mencionar con relaciôn a este tema, que en la Decisiôn 
486, su disposiciôn transitoria primera, establece que: "Todo derecho de 
propiedad industrial vâlidamente concedido de conformidad con la 
legislaciôn comunitaria anterior a la présente Decisiôn, se regirâ por las 
disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que 
se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de 
propiedad industrial preexistentes se adecuarân a lo previsto en esta 
Decisiôn. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, 
renovaciones y prôrrogas se aplicarân las normas contenidas en esta 
Decisiôn. Para el caso de procedimientos en trâmite, la présente 
Decisiôn regirâ en las etapas que aün no se hubiesen cumplido a la fecha 
de su entrada en vigencia”. Respecto a dicha disposiciôn el TJA ha 
precisado que, en principio, y con el fin de asegurar el respeto a las 
exigencias de seguridad juridica, la norma comunitaria de carâcter 
sustancial no surte efectos retroactivos; por tanto, las situaciones
823 STJA de 9 de marzo de 2005, proceso 154-IP-2004.
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juridicas concretas se encuentran sometidas, a la norma vigente al 
tiempo de su constituciôn. Y si bien la nueva norma comunitaria no es 
aplicable, a las situaciones juridicas nacidas con anterioridad a su 
entrada en vigencia, procédé su aplicaciôn inmediata a los efectos 
futuros de la situaciôn juridica nacida bajo el imperio de la norma 
anterior. En este sentido, la disposiciôn transitoria de la Decisiôn 486, 
senala que todo derecho de propiedad industrial, vâlidamente otorgado 
de conformidad con la normativa anterior, se regirâ por la normativa 
vigente al momento de su otorgamiento. Sin embargo se aplicarâ la 
Decisiôn 486, en lo relativo al plazo de vigencia, uso, goce, 
obligaciones, licencias, renovaciones y prôrrogas. Para aquellos 
procedimientos en trâmite en las etapas que aim no se hubiesen 
cumplido a la fecha de entrada en vigencia de esta Decisiôn, se aplicarâ 
la Decisiôn vigente, en cambio para aquellas etapas que ya se hubieran 
cumplido se aplicarâ la Decisiôn anterior^ "^*.
B) Seguridad juridica
Ejemplifica la materia relativa a la prôrroga de patente, un asunto en 
el que en la acciôn principal se recurria la denegaciôn de tal prôrroga, 
conocido por el TJA (STJA de 9 de marzo de 2005, proceso 154-IP-
2004). Concretamente se trataba de la patente de un proceso 
farmacéutico, y el producto obtenido con el mismo estaba siendo 
todavia objeto de estudios clinicos con el fin de establecer su seguridad 
y eficacia y para poder obtener el registre sanitario requerido para su 
comercializaciôn en el Pais parte en el que solicitô dicha prôrroga, la 
cual precisamente se denegaba por no haberse demostrado la 
explotaciôn de la patente, cuando, como sostuvo la Oficina Nacional 
compétente, sôlo quien explota tiene derecho a que se le concéda su 
prôrroga. En defensa de la prôrroga en cuestiôn, la representaciôn de la 
fuma titular de la patente alegô, que la administraciôn, sin tener en 
cuenta las razones aducidas para solicitar la suspensiôn del 
procedimiento de prôrroga hasta tanto concluyeran los estudios clinicos 
necesarios para garantizar la seguridad y eficacia del medicamento, con
824 STJA de 16 de junio de 2004, proceso 35-IP-2004.
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el fin de procéder a obtener la necesaria autorizaciôn de 
comercializaciôn para el producto, optô por negar la prôrroga de patente 
aduciendo que no se habia acreditado su explotaciôn; asi, el titular 
incurre en los costos que conlleva la solicitud de prôrroga y, en aras del 
bien comùn y de la salud pùblica, se abstiene de poner en el mercado la 
invenciôn hasta tanto se hayan agotado rigurosamente las etapas 
requeridas por la investigaciôn y desarrollo de su producto, tendientes a 
garantizar su efectividad y seguridad, aunque ello implique una demora 
en la iniciaciôn de la explotaciôn de su patente y una menor retribuciôn 
econômica. Por ello no es lôgico ni equitativo que se le prive del 
derecho a suspender el trâmite de la prôrroga de su patente hasta tanto le 
sea posible sacar su producto al mercado, mâxime si con ello no se 
produce la violaciôn de ninguna ley ni de ningùn derecho. Asimismo, 
adujo que mientras mas largo sea el periodo requerido para iniciar la 
explotaciôn, menor serâ el término de la prôrroga e inclusive es posible 
que dicho término expire sin que el titular de la patente haya podido 
comenzar su explotaciôn, en cuyo caso el riesgo y el prejuicio habrian 
sido asumidos de manera total por el titular de la patente, quien, se 
réitéra, ha incurrido en los respectivos costos de la solicitud de prôrroga.
El TJA en el asunto de referencia resaltô que la norma del art. 29 de 
la Decisiôn 85, al no exigir otro requisito para la renovaciôn, impone 
también a la administraciôn la obligaciôn de conferir la prôrroga de la 
patente y si el acto administrativo no se ha producido durante la 
vigencia de la Decisiôn 85, ni tampoco en el de las Decisiones 311 o 
313, el solicitante, en este caso, al haber presentado la solicitud cuando 
existia una norma que facultaba dicha prôrroga, adquiriô ya el derecho a 
que la administraciôn le concéda la renovaciôn. La mera expectativa a la 
prôrroga, que tuvo en un momento dado, al presentar en tiempo 
oportuno y con los requisitos légales la solicitud de renovaciôn y 
durante una norma comunitaria que permitia dicha prôrroga, se convirtiô 
en un derecho adquirido.
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6. Modelo de utilidad
A) Menor exigencia inventiva
Es pertinente tratar esta modalidad industrial despues de las 
consideraciones relativas a las patentes, por cuanto existe cierto 
consenso en définir el modelo de utilidad como una invenciôn menor o 
creaciôn industrial de menor exigencia inventiva. La Decisiôn 486 (art. 
81) se considéra modelo de utilidad, a toda nueva forma, configuraciôn 
o disposiciôn de elementos, de algùn artefacto, herramienta, 
instrumente, mecanismo u otro objeto o de alguna parte del mismo, que 
permita un mejor o diferente fimcionamiento, utilizaciôn o fabricaciôn 
del objeto que le incorpore o que le proporcione alguna utilidad, ventaja 
o efecto técnico que antes no tenia^^ .^ El TJA en su jurisprudencia ha 
senalado que existen distintas concepciones légales sobre el modelo de 
utilidad en el mundo, como lo recoge en su sent, del 17 de marzo de 
2004, proceso 07-IP-2004*^ .^ Es considerado, una especie inventiva, 
incluso, una invenciôn menor, por presentar una actividad inventiva en 
grado inferior a la requerida para las patentes de invenciôn^^ .^ Se 
encuentran, las que centran la diferencia entre los modelos de utilidad y 
las patentes de invenciôn, en la originalidad, limitando las exigencias 
comparativas a la mera novedad o novedad relativa, asimismo, las que
Existen diferencias conceptuales respecto al objeto sobre el que recae la 
protecciôn de modelo de utilidad. La mayoria de legislaciones se decantan por 
protéger, mediante esta figura industrial, a cosas o formas especificamente defmidas, 
no asi a sustancias o procedimientos. Criterips como el referido pueden trazar, de 
acuerdo con la doctrina, ffonteras horizontales y verticales. J. J. Villamarin, El 
régimen del modelo de utilidad en la Comunidad Andina de Naciones. La Decisiôn 
486, pp. 4 y ss. http://www.comunidadandina.org/bda/docs/can-int-0025.pdf.
 ^ Interpretaciôn prejudicial de los arts. 2, 4, 5, 54, 55 y 56 de la Decisiôn 344 
de la Comisiôn del Acuerdo de Cartagena, con fiindamento en la peticiôn 
proveniente del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Guayaquil.
La figura de los modelos de utilidad esta destinada a acoger las invenciones 
de detalle, de cuantia menor, de modesta entidad, en su sistema de protecciôn menos 
riguroso y de duraciôn mâs breve. Suponen la mejora de las cualidades de objetos 
conocidos a los que vienen a perfeccionar aumentando su utilidad para el fin al que 
normalmente se destinan. J. J. Villamarin, op. cit., p. 3
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parecen no reconocerle el carâcter de invenciôn, pero que si lo 
consideran una creaciôn de nivel inferior a las patentes.
Se ha defmido el modelo de utilidad como toda forma nueva 
obtenida o introducida en herramientas, instrumentes de trabajo, 
utensilios, dispositivos de objetos conocidos que se presten a un trabajo 
prâctico, cuando importen una mejor utilizaciôn en la funciôn a que 
estén destinados, sin que la nueva forma o el cambio de forma implique 
adquisiciôn de un nuevo conocimiento cientifico^^  ^ (STJA de 17 de 
marzo de 2004, proceso 07-IP-2004). A su vez, se ha tipificado, en 
cuanto al objeto sobre el cual recae la protecciôn del modelo de utilidad, 
refiriéndose la mayoria de las legislaciones, a cosas o formas 
espacialmente definidas y no a substancias, ni a procedimientos.
Se asemeja el modelo de utilidad a la patente de invenciôn, 
estableciéndose una diferencia, podria decirse de grado, en cuanto a la 
exigencia inventiva, valor cientifîco y avance tecnolôgico, es menor, en 
la primera de dichas modalidades de propiedad industrial, pues se 
trataria de un perfeccionamiento técnico que se traduce en una mejora 
de tipo prâctico o en una ventaja en su empleo o fabricaciôn y/o un 
efecto beneficioso en cuanto a la aptitud del objeto para satisfacer una 
necesidad humana, una invenciôn pequena o menor, que proporcionan 
una utilidad o una ventaja de carâcter técnico aplicado sobre algo ya 
conocido. El TJA ha precisado como caracteristicas del modelo de 
utilidad en sentencias como la de 24 de agosto del 2001, proceso 43-IP- 
2001, indicando que se trata de una invenciôn: (i) Aunque el modelo de 
utilidad es una invenciôn menor, signe siendo una invenciôn; por lo que 
de ella puede desprenderse la novedad y la actividad inventiva del autor 
de la ventaja, benefîcio, mejora, utilidad o efecto técnico nuevo que se 
traduce en un artefâcto, instrumente, herramienta o mecanismo que se 
agrega al objeto ya existente. (ii) Tiene forma definida de un objeto: se 
trata de una cosa especialmente delimitada, no de un procedimiento o 
una sustancia. (iii) Mejora o perfecciona un bien proporcionândole una 
ventaja o benefîcio que antes no ténia, forma adicional debe reportar una 
ventaja prâctica o utilidad nueva que se manifestarâ en el empleo o en la 
manufactura del objeto cuya protecciôn se pretende.
828 D. Zuccherino, op. cit., p. 73.
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De otro lado, la doctrina establece un conjunto de reglas técnicas que 
pueden trazar Imeas divisorias, horizontales y verticales, para diferenciar 
entre pequehas y mayores invenciones, de acuerdo con criterios 
diversos, taies como la actividad inventiva. Se sostiene, que la 
delimitaciôn horizontal, se refiere a cuando el objeto del modelo de 
utilidad se identifica con las invenciones menores, y vertical, si se 
refiere a formas espacialmente definidas. El sistema andino acoge el 
criterio de patentabilidad del modelo de utilidad desde 1991 con la 
Decisiôn 311, conservândose en las posteriores. Concretamente en el 
antiguo art. 54 de la Decisiôn 344 (norma sustituida por el art. 81 de la 
Decisiôn 486), el TJA ve claramente la delimitaciôn: horizontal, al 
establecerse que el modelo de utilidad permite una mejora o un diferente 
fimcionamiento, utilizaciôn o fabricaciôn del objeto que lo incorpora o 
que le proporciona alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no 
ténia. Observa en la norma andina, al modelo de utilidad, como una 
figura cercana a las patentes de invenciôn, porque sirve para protéger 
pequenos inventos, que constituyen aportaciones técnicas (mejoras 
sustanciales) que tienen por objeto obtener ventajas utiles sobre lo ya 
conocido. Vertical, ya que dicha norma alude a formas espacialmente 
definidas, esto es, toda nueva forma, configuraciôn o disposiciôn de 
elementos de algùn artefacto, herramienta, instrumente, mecanismo u 
otro objeto o de alguna parte del mismo.
B) Requisitos
Entiende el TJA que en el sistema andino se precisan como 
requisitos para la protecciôn del modelo de utilidad: novedad^^ ,^ forma 
definida y utilidad. El primero de ellos, esta présente tanto en las 
patentes de invenciôn como en el modelo de utilidad, sôlo que en éste
Del art. 81 de la Decisiôn 486 se desprende que no se exige un nivel 
inventivo para que se concéda la patente de modelo utilidad, al indicar que se tomarâ 
en consideraciôn toda nueva forma, configuraciôn o disposiciôn de elementos, de 
algùn artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto o de alguna 
parte del mismo. Esto implica que el titular de una patente de un modelo de utilidad, 
no tiene, necesariamente que inventar o crear un artefacto totalmente nuevo, sino 
hacer a un artefacto ya creado mâs eficiente. M. Vera Failache, Modelo de utilidad. 
http://www.ventanalegal.com/revista_ventanalegal/modelo_utilidad.htm
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ultimo, se valora con criterios menos rigidos la actividad inventiva. Para 
un sector de la doctrina estrechamente ligados a la novedad se 
encuentran otros requisitos, tales como la originalidad, el estado de la 
técnica, el acceso y/o divulgacion que destruyen o arruinan la novedad 
del invento para el que se reclama la exclusiva^^® (STJA de 17 de marzo 
de 2004, proceso 07-IP-2004). El segundo, implica que debe tratarse de 
una forma, claramente reivindicable que manifiesta caracteristicas 
diferenciables de cualquier otra, tal como reza la disposiciôn andina que 
la exige, puede ser, una configuraciôn o disposiciôn de los elementos de 
algùn artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto o de 
alguna parte del mismo. El tercero, se refiere a la necesidad establecida 
por la norma comunitaria, de un aporte utilitario o prâctico que sirva 
para cubrir alguna necesidad o para hacer un trabajo mâs fâcil, esto es, 
que la nueva forma o configuraciôn proporcione precisamente alguna 
utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no ténia, de donde résulta 
que quedan excluidas, las obras de arquitectura, pintura, grabado, 
estampado o cualquier otro objeto de carâcter puramente estético. No 
pueden protegerse como modelo de utilidad, por no ser considerados 
como taies por la normativa andina, las obras plâsticas, las de 
arquitectura, los objetos que tuvieran ùnicamente carâcter estético, 
procedimientos y materias excluidas de la protecciôn por patente de 
invenciôn. Por remisiôn expresa de la normativa andina en la materia, 
art. 56 de la Decisiôn 344, art. 85 de la Decisiôn 486, son aplicables a 
los modelos de utilidad, las disposiciones sobre patentes de invenciôn en 
lo que fuere pertinente, con alguna salvedad con relaciôn a los plazos de 
tramitaciôn.
Volviendo a la novedad a la que ya se hizo referencia, como lo ha 
mencionado el TJA, algunos ordenamientos, en materia de modelos de 
utilidad dan un tratamiento territorial a la novedad, bastando con que el 
mismo no sea conocido dentro de sus ffonteras, postura que sustentan en 
que de esta forma se propicia la investigaciôn de la industria nacional. 
Al respecto se encuentran criticas, por ejemplo, al sistema espanol que 
acoge dicho criterio territorial, respecto a los efectos que esto puede
M. Varea Sanz, El modelo de utilidad: régimen juridico, Pamplona, 1996, 
pp. 99 y ss.
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tener en el futuro en la mencionândose que incluso podria llegar a 
suponer una medida de efecto equivalente^^  ^ a las restricciones 
cuantitativas^^^ (STJA de 17 de marzo de 2004, proceso 07-IP-2004). 
Ahora bien, en el ordenamiento andino, como se desprende de lo 
expuesto, las patentes de invenciôn y en igual sentido, por remisiôn 
expresa, el modelo de utilidad, comparten el requisite de “novedad 
absoluta”, siendo claro para este ultimo caso, que es la mejora la que no 
debe estar comprendida dentro del estado de la técnica, dado que la 
innovaciôn se realiza sobre un producto ya conocido, al que se le anade 
una ventaja que aumente su eficiencia, mejorando su aplicaciôn 
industrial. Se excluye también en los modelos de utilidad en el sistema 
andino, el criterio de “novedad relativa”, como lo précisa el TJA en su 
sent, de 24 agosto 2001, proceso 43-IP-2001, porque no hay norma
Valga recordar que la Comisiôn Europea publicô el “Libro verde sobre la 
protecciôn del modelo de utilidad en el mercado interior”, que originô la Propuesta 
de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la aproximaciôn de las 
invenciones mediante el modelo de utilidad, presentada por dicha Comisiôn el 12 de 
diciembre de 1997, propuesta que ha sido enmendada por el Parlamento Europeo. 
Vid. I. Gonzalez Lôpez, op. cit., pp. 97 y ss.
En la CE mas que una defîniciôn de medida de efecto équivalente se ha 
subrayado una filosofïa general del TCE en la que se tiene en cuenta variadas formas 
de obstaculizaciôn del comercio, de las que destacan los efectos de las 
reglamentaciones internas sobre la libre competencia (distintas de los derechos de 
aduana, contingentes o monopolios de importaciôn) y la distinciôn entre acciones 
deliberadamente discriminatorias y los obstâculos involuntarios frutos de la 
disparidad de legislaciones entre Estados miembros, de las que solo las primeras 
podrian incluirse en el concepto de los arts. 28 y 29. La vaguedad de los términos 
empleados en el Tratado ha planteado ciertos problemas a las Instituciones 
comunitarias, pero les ha permitido foqar progresivamente un concepto adaptado a 
las necesidades de la CE. Actualmente la nociôn de. medidas de efecto équivalente 
ha adquirido tal amplitud que abarca potencialmente todos los obstâculos de 
naturaleza no arancelaria a los intercambios de mercancias, categoria a la que 
pertenece la gran mayoria de los obstâculos al comercio intracomunitario por lo que 
generalmente se habla de los art. 28 a 30 TCE como el nùcleo principal de la libre 
circulaciôn de mercancias. Particularmente las medidas de efecto équivalente que 
persiguen los arts. 28 y 29 suelen ser medidas cuya naturaleza es juridica pero, su 
detecciôn y calificaciôn se hace a través de los efectos juridico-econômicos que 
producen. N. Stoffel Vallotton, La prohibiciôn de restricciones a la libre circulaciôn 
de mercancias..., op. cit., pp. 89 y ss.
Vid. J. A. Gômez Segade, La ley de patentes y  modelos de utilidad, Madrid,
1988.
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expresa de la cual se desprenda tal entendido y, ello afectaria la 
armonizaciôn de las poHticas aplicables, haciendo surgir el 
cuestionamiento de si dicha relatividad debe aplicarse en el interior de 
cada Pais parte o en toda la Comunidad, generàndose eventualmente 
como consecuencia, un problema en la libre circulaciôn de productos 
entre los Paises parte.
En cuanto al nivel inventive, para un sector de la doctrina con 
relaciôn a los modelos de utilidad, tal requisite debe situarse por debajo 
de lo évidente, pero que estarâ necesariamente por encima de la 
obviedad, lo que es ciertamente complejo cuando se trata de identificar 
la actividad inventiva en esta materia, precisândose en consecuencia 
diferenciar entre lo obvie y lo évidente, pues se entiende que algo que 
resuite obvie no es necesariamente évidente, empero lo que es évidente, 
es también obvie (STJA de 17 de marzo de 2004, proceso 07-IP-2004). 
Para otro sector, la distinciôn debe hacerse entre lo évidente, en el caso 
de patentes de invenciôn y, lo “muy” évidente, para modelos de utilidad. 
En suma, la exigencia de un nivel inventive es menor en este ultimo 
caso. Por su parte, el TJA opina que los modelos de utilidad son 
inventes que deben implicar una actividad creadora que provoque cierta 
difîcultad de deducciôn para el experto en la materia, requiriéndose 
cuando menos, un cierto progreso en la régla técnica que se pretende 
protéger como modelo de utilidad y no de una variaciôn o modalidad 
insignifîcante en relaciôn con lo ya conocido. Respecte a la aplicaciôn 
industrial, significa que la figura en cuestiôn pueda ser utilizada en 
cualquier actividad productiva, incluso en los servicios. Es 
especialmente relevante este requisite, ya que si se cumple, implica que 
efectivamente se ha insertado una mejora, o un bénéficié de 
funcionamiento en un invente que antes no lo ténia, como lo précisa el 
TJA, este requisite se verifica probando el objeto al cual ha sido 
incorporada una nueva forma, para ver si esa nueva forma en verdad le 
aporta un bénéficié adicional al original.
C) Protecciôn otorgada
El Régimen andino protege a los modelos de utilidad otorgando a su 
titular, como lo hace en la patente de invenciôn, un derecho de use
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exclusivo, con los consecuentes beneficios economicos que ello puede 
comportar^ "^ .^ Tal Régimen comun de propiedad industrial atribuye al 
titular de un derecho protegido por esta figura, el poder de obrar ante la 
autoridad nacional compétente contra cualquier persona que incurra en 
la infraccion de aquel derecho o que ejecute actos que la hagan 
inminente (normativa comunitaria relativa a las acciones por infraccion 
de los derechos de propiedad industrial protegidos, particularmente, en 
el art. 238 de la Decision 486). El TJA ha resaltado que como 
consecuencia del derecho a la explotacion exclusiva del modelo, su 
titular podra impedir que un tercero, obrando sin su consentimiento, 
fabrique el producto, lo ofrezca en venta, lo venda, lo use o lo importe 
para alguno de estos fines, salvo que se trate de actos realizados en el 
ambito privado y con fines no comerciales, o de actos realizados 
exclusivamente con fines de experimentacion, ensefianza o investigacion 
cientifica o académica, o de los actos a que se refiere el art. 5ter del 
CUP, concemientes al empleo del objeto a bordo de navios, o en la 
construccion o funcionamiento de aparatos de locomocion aérea o 
terrestre o de sus accesorios. Por otra parte, el titular no podra impedir 
que un tercero realice actos de comercio respecto del modelo protegido 
por la patente, luego de que dicho titular lo hubiese introducido en el 
comercio de cualquiera de los Paises parte, o la introduccion la hubiese 
hecho otra persona con su consentimiento o vinculada economicamente 
con él. Finalmente, la accion no podra ser ejercida contra un tercero de 
buena fe que, antes de la fecha de presentacion de la solicitud de 
protecciôn del modelo, lo hubiese estado utilizando o explotando, o
El valor economico de los derechos intelectuales dériva de la suspension de 
la concurrencia. Efecto suspensivo esencial de estos derechos que présenta 
diferencia de grado en las diversas modalidades que comprende. Cuando se trata de 
obras intelectuales o artisticas el efecto suspensivo de la concurrencia no esta 
atenuado por ningun tipo de competencia eventual, ni siquiera de sustituciôn, pues el 
monopolio se refiere a un bien ùnico, la creaciôn tutelada. En las creaciones técnicas 
el inventor o su causahabiente obtienen del poder pùblico una concesiôn 
admini strati va denominada patente, que le atribuye la exclusiva de explotacion de su 
invierto por un tiempo determinado. El titular del derecho es un monopolista, cuya 
posiciôn dominante dependerâ en cierta forma de las posibilidades de que deba o no 
soportar una competencia de sustituciôn. H. Baylos Corroza, op cit., pp. 215-217.
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hubiese estado realizando preparatives series para elle (STJA de 22 de 
septiembre de 2004, precese 96-IP-2004).
Per le demas, valga mencienar en este apartade que de acuerdo cen 
el art. 83 de la Decision 486 el peticienarie de una patente de medele de 
utilidad podra pedir que su solicitud se cenvierta en una solicitud de 
patente de invenciôn (o de registre de disene industrial^^^), siempre que 
la materia objeto de la solicitud inicial lo permita, y a la inversa, pues de 
acuerdo con el art. 35 de idéntica Decisiôn el solicitante de una patente 
de invenciôn podrâ pedir, en cualquier memento del trâmite, que su 
solicitud se convierta en una de patente de modelo de utilidad, 
conversiôn de la solicitud que sôlo precede cuando la naturaleza de la 
invenciôn lo permite. Indicar a su vez, que el plazo de duraciôn del 
modelo de utilidad en el entomo andino es de diez anos contados desde 
la fecha de presentaciôn de la solicitud en el respective Pais miembro 
(art. 84 Decisiôn 486).
II. Particularidades en materia de marcas
1. Cuestiones générales
Particularmente en la problemâtica de la libre circulaciôn de 
mercancias y derechos intelectuales, la modalidad que ha sido objeto de
Los elementos puramente omamentales no pueden protegerse como modelo 
de utilidad, porque no son invenciones. Por lo tanto, taies elementos solo pueden 
protegerse como diseno. Las formas técnicamente necesarias no pueden protegerse 
como diseno, porque son conceptualmente una invenciôn, por lo que en su caso se 
protegerân como modelo de utilidad. Las apariencias funcionales, pero técnicamente 
innecesarias pueden ser protegidas como diseno. La apariencia de forma 
técnicamente necesaria no puede ser protegida como diseno, pudiendo serlo, de ser 
el caso, como modelo de utilidad. Es ciertamente difïcil establecer cuando la forma 
de un objeto es separable o no del efecto técnico producido por dicha forma. Si en 
una creaciôn de forma que cumple con una funciôn técnica, la forma es separable del 
efecto técnico producido, las caracteristicas de apariencia funcionales, pero no 
necesarias, podrân ser protegidas como diseno industrial. Por el contrario tal 
creaciôn de forma podrâ ser acaparada por un derecho de modelo de utilidad, cuando 
reùna los requisitos de novedad y actividad inventiva. J. M. Otero Lastres, “Lindes 
entre marcas y disehos”..., op. cit.. pp. 128 y ss.
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mayor pronimciamiento en el entomo andino, o por lo menos como se 
refleja en la jurispmdencia del TJA, es el derecho exclusivo que se 
otorga sobre la marca (lo que también ocurre en la UE), el que el TJA ha 
visto la necesidad de conciliar con las normas protectoras de la libre 
competencia^^^ y con el principio de la libre circulaciôn de mercancias. 
En atenciôn a lo cual ha puntualizado, que los principios de libre 
circulaciôn de mercancias previstos en el Programa de Liberaciôn y la 
Zona de Libre Comercio en el Acuerdo de Cartagena, como lo ha 
manifestado el TJA, no deben ser menoscabados por el ejercicio abusivo 
de los derechos nacionales sobre las marcas, para imponer restricciones 
indebidas a la libre circulaciôn de mercancias (STJA de 9 de diciembre 
de 1994, proceso 06-IP-94). Al respecto, de manera general, este 
Tribunal ha expresado, que cuando el derecho sobre la marca se ejercita 
para prohibir las importaciones, amparado en consideraciones ajenas a la 
funciôn esencial de la marca^^ ,^ no esta revestido de la legitimidad o 
autoridad suficiente para afectar el comercio de importaciôn de manera 
justificada. Indica que en el âmbito andino, la esencia del derecho sobre 
la marca es la potestad que se otorga a su titular de usarla en forma 
exclusiva y de evitar que otros la usen^^  ^ con las limitaciones y 
excepciôn que el régimen comunitario establece en orden a salvaguardar 
la funciôn econômica y comercial de este institute legal (STJA de 17 de 
marzo de 1995, proceso lO-IP-94), criterio en su dia acogido por el TJCE 
(as. Terrapin/Terranova): si el Tratado de Roma no afecta la existencia 
de los derechos nacionales de propiedad industrial, si puede en todo 
caso limitar su ejercicio. Valiéndose asimismo del TJCE, concretamente 
en el as. Consten/Gmnding, en el que consagrô por primera vez las 
doctrinas sobre protecciôn territorial absoluta y distinciôn entre 
existencia del derecho y ejercicio indebido del mismo, recuerda el TJA
Vid. S. Saxby, op. cit., p. 163.
La funciôn econômica de los signos distintivos es mixta: concurrencial y 
monopolistica. De un lado favorecen la competencia, al facilitar la libertad de 
elecciôn de los consumidores. De otro, el empleo de estos signos introduce 
elementos monopolisticos, en cuanto que lo alejan de la competencia perfecta, que 
supondria la absoluta indiferenciaciôn de los concurrentes. La posiciôn del titular de 
una marca prestigiosa es verdaderamente la de un monopolio restringido, un 
monopolio de opiniôn. H. Baylos Corroza, op cit., p. 218.
E. Rengifo Garcia, op. cit. pp. 51-54.
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que se admitiô la existencia de los derechos nacionales de marca, pero 
no un ejercicio abusivo de los derechos reconocidos por una ley 
nacional de marcas que pueda frustrar la eficacia del Derecho 
comunitario de la competencia^^Lo que ha observado el TJA en el 
proceso 5-IP-94, al indicar que la exclusividad en el uso de la marca que 
otorga el registro es relativa, ya que no se trata de la concesiôn de un 
monopolio en el sentido de otorgar pura y llanamente una preferencia 
ùnica para la explotaciôn de una fuerza de riqueza. En idéntico sentido 
se ha manifestado que el derecho sobre la marca, si bien es exclusivo, y 
faculta a su titular, en términos generates para ejercer acciones frente a 
terceros que utilicen marcas idénticas o semejantes, cuando dicha 
identidad o similitud induzca al pùblico a error, no es ilimitado o 
absoluto, ya que tiene varias restricciones, limitândose el derecho de 
“impedir” algunos actos por parte de terceros, respecto del uso de la 
marca registrada para productos o servicios idénticos o similares, es el 
caso de: (i) El agotamiento del derecho, dado que una vez que el titular 
del derecho ha puesto en el comercio los productos identificados con la 
marca, no puede impedir la libre circulaciôn de las mercancias 
marcadas. El titular de la marca en el territorio de un Pais parte, en el 
sistema andino, no puede prohibir la comercializaciôn de sus propios 
productos por un licenciatario u otra persona autorizada, cuando las 
caracteristicas originarias de los mismos no hubieren sido modificadas o 
alteradas. (ii) La facultad por parte de terceros de usar el signo distintivo 
registrado para anunciar, offecer en venta o indicar la existencia o 
disponibilidad de productos o servicios licitamente marcados con la 
misma. Uso de buena fe con propôsito de identificaciôn o de 
informaciôn que no induzca al pùblico a error sobre su procedencia.
En esta linea de argumentaciôn, la exclusividad del derecho que 
otorga el registro, no implica su ejercicio abusivo, especialmente cuando 
con base en los mismos, para excluir a terceros del uso de la marca, 
incluso cuando el propio titular no hace uso de ella, sin causa 
justificada, busca crear barreras artificiales en el mercado integrado;
La relaciôn entre el derecho de la competencia y los derechos intelectuales se 
ve reflejada por ejemplo, en la condiciôn de éstos ùltimos de posiciones econômicas 
privilegiadas y en su naturaleza de derechos subjetivos privados.
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disfrutar del aprovechamiento parasitario de una marca que no se usa en 
el territorio local, con el unico fin de evitar el ingreso de otro; incurrir en 
practicas de competencia desleal^ "^ ,^ actuar de mala fe o abusar de la 
posiciôn de dominio. De igual manera en el mercado andino debe 
evitarse la existencia de marcas de obstaculizaciôn (marcas de barrera), 
las que no son utilizadas de manera efectiva, para que ella no se legitime 
que un titular realmente inactivo tendientes a impedir el libre ejercicio 
del comercio por terceros.
Desde otro angulo, la libre circulaciôn requiere la protecciôn de las 
marcas, pues sin ellas esta séria ciertamente difïcil, pues la misma 
précisa que los bienes que tengan distinta fuente de procedencia pueden 
circular libremente, pero sin crear confusiôn en el pùblico consumidor, 
para lo que la marca cumple la funciôn identificadora, individualizadora 
de su origen empresariaf'^^ De donde résulta que para que el ejercicio 
del derecho en cuestiôn adquiera entidad propia como excepciôn a la 
libre circulaciôn de mercancias, deberâ estar basado en el objetivo 
especifîco consagrado en el derecho marcario, cual es el de protéger el 
derecho de exclusividad en el uso de la marca con miras a la protecciôn 
del mercado (productores y consumidores), con lo que pueden 
conciliarse, légitima y simultâneamente, la protecciôn del interés 
pùblico comunitario en el mantenimiento de la libre circulaciôn de 
mercancias, con los intereses del propietario de una marca y con el 
interés de los consumidores, consistente en la posibilidad de identificar 
la marca con el origen del producto, para evitar la confusiôn en su 
proceso selective (STJA de 20 de junio de 1997, proceso 2-AI-96).
La competencia ilicita implica el ejercicio de una actividad concurrencial, de 
la que hay obligaciôn de abstenerse. Dentro de esta cabe distinguir la competencia 
prohibida y la competencia desleal. No se puede desarrollar licitamente un 
determinado tipo de actividad econômica, que se déclara prohibida para 
determinados agentes, sobre los que recae una obligaciôn de abstenerse de competir. 
Tal es el caso de los derechos de propiedad intelectual. H. Baylos Corroza, op cit., p. 
309.
Cf. Manifestaciones del Gobiemo de Ecuador recogidas en la STJA de 20 de 
junio de 1997, proceso 2-AI-96.
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2. La nebulosa en torno a la coexistencia m arcaria
A) Mecanismo de prevenciôn: la observaciôn andina
En sede del TJA, cobra importancia la temâtica de la coexistencia de 
marcas desde su prevenciôn, como se evidencia en asuntos relatives a la 
oposiciôn andina formulada contra una nueva solicitud de marca en 
cualquiera de los Paises de la subregiôn. Obsérvese los siguientes 
articules de la Decisiôn 486, los cuales son absolutamente elocuentes, 
en la medida en que con elles se busca impedir la coexistencia marcaria 
en la subregiôn. Art. 146.-“Dentro del plazo de treinta dias siguientes a 
la fecha de la publicaciôn, quien tenga legitime interés, podrâ presentar, 
por una sola vez, oposiciôn fundamentada que pueda desvirtuar el 
registro de la marca...No procederân oposiciones contra la solicitud 
presentada, dentro de los seis meses posteriores al vencimiento del plazo 
de gracia a que se refiere el art. 153, si taies oposiciones se basan en 
marcas que hubieren coexistido con la solicitada”. Art. 147.- “A efectos 
de lo previsto en el articulo anterior, se entenderâ que también tienen 
legftimo interés para presentar oposiciones en los demâs Paises parte, 
tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o 
servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al 
pùblico a error, como quien primero solicité el registro de esa marca en 
cualquiera de los Paises parte. En ambos casos, el opositor deberâ 
acreditar su interés real en el mercado del Pais parte donde interponga la 
oposiciôn, debiendo a tal efecto solicitar el registro de la marca al 
momento de interponerla. La interposiciôn de una oposiciôn con base en 
una marca previamente registrada en cualquiera de los Paises parte de 
conformidad con lo dispuesto en este articulo, facultarâ a la Oficina 
Nacional compétente a denegar el registro de la segunda marca. La 
interposiciôn de una oposiciôn con base en una solicitud de registro de 
marca previamente presentada en cualquiera de los Paises parte de 
conformidad con lo dispuesto en este articulo, acarrearâ la suspensiôn 
del registro de la segunda marca, hasta tanto el registro de la primera sea 
conferido. En tal evento sera de aplicaciôn lo dispuesto en el pârrafo 
precedente”.
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Pues bien, como se indicé, con la oposiciôn andina se busca evitar la 
coexistencia de registres para marcas idénticas o similares en los 
diferentes paises andinos, salvaguardardando el derecho del primer 
titular légitimé de una marca registrada en cualquier pais de la 
subregiôn, previniendo a largo plazo tal coexistencia, ejercicio del 
derecho de oposiciôn, que sin embargo no es absoluto, pues implica la 
necesidad de acreditar interés real en el mercado del Pais parte donde 
sea ejercido el mismo. Ahora bien, respecto a los arts. 82 y 83 de la 
antigua Decisiôn 344, igualmente regulatorios de la oposiciôn andina, 
con ciertas diferencias, se sostuvo que se trataba de un derecho de 
oposiciôn sin contenido sustantivo, que podria quedarse sin contenido, si 
en los Paises andinos no se cuenta con la inffaestructura adecuada para 
que se solicite la bùsqueda de antecedentes registrales en la subregiôn y 
de este modo se advierta a los titulares de marcas anteriores "^^ ,^ lo que en 
cierta forma puede extenderse a la actual normativa contenida en la 
Decisiôn 486.
El derecho de oposiciôn se discutiô ante el TJA, por via de acciôn de 
incumplimiento, en un asunto en el que un Pais parte establecia 
requisitos adicionales a los contemplados en la normativa andina 
llamada en ese entonces a regular la materia la Decisiôn 344, sustituida 
por la Decisiôn 486 (la que introdujo modificaciones en esta materia), el 
TJA considéré que el derecho de presentar observaciones andinas 
adquirido conforme a las exigencias de la norma derogada, no se le 
puede fîjar el cumplimiento de requisitos adicionales -ni mucho menos a 
través de normas de inferior jerarquia; asi como tampoco pueden 
aplicârseles a ese derecho ya adquirido con base a una norma 
determinada ya derogada, requisitos adicionales fundamentados en una 
norma vigente (STJA de 22 de enero de 2002, proceso 93-AI-2000), lo 
que es conforme con su reiterada jurispmdencia, segùn la cual las 
normas del ordenamiento juridico comunitario andino que se
Vid. Gobiemo del Peru reflejadas en la STJA de 22 de enero de 2002, 
proceso 93-AI-2000. Acciôn de Incumplimiento interpuesta por la Secretaria 
General de la Comunidad Andina en contra de la Repùblica del Peru, alegando 
incumplimiento del art. 4 del Tratado de Creaciôn del Tribunal; del art. 93 de la 
Decisiôn 344 de la Comisiôn; asi como de las Resoluciones 393 y 437 de la 
Secretaria General.
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encontraren vigentes al momento de adoptarse las resoluciones internas 
que pongan fin a un procedimiento administrative, son aplicables para 
juzgar la legalidad del acto final producido durante la vigencia de 
aquellas (vg. STJA de 22 de junio de 1998, proceso 27-IP-97).
Ademas del propôsito de este apartado, en relaciôn con la 
coexistencia de marcas, valga anotar en este punto, que en el asunto en 
cuestiôn, el TJA indicé que la observaciôn andina no implica una 
protecciôn extraterritorial '^^  ^ de la marca ya que, durante la vigencia de 
la Decisiôn 344, como en la Decisiôn que la sustituye 486, los derechos 
sobre la marca los confiera el registro y en el territorio andino sôlo 
existen registros nacionales. Entiende, que el Régimen comùn de 
propiedad industrial andino, concretamente refiriéndose al art. 93 de la 
antigua Decisiôn 344, en materia de oposiciôn andina, no estableciô 
excepciôn al principio de territorialidad^^, sino mas bien, la ampliaciôn 
del concepto de territorialidad, circunscrito ùnicamente a la facultad de 
presentar observaciones con base en un registro o solicitud de marca 
nacional de cualquier Pais parte, contra las solicitudes de los demâs 
paises de la subregiôn, recayendo en la Oficina Nacional compétente la 
decisiôn respecto a la procedencia o no de dichas observaciones, lo que 
también puede decirse en relaciôn con la Decisiôn 486.
B) Soluciôn normativa al problema de coexistencia
Una vez se présenta la coexistencia en la subregiôn, la soluciôn 
andina al problema que ella genera, ha suscitado especial interés en este 
entomo, como lo evidencia los pronunciamientos del TJA, como ocurre 
en la UE, y en su caso en el EEE, pero con una problemâtica distinta 
como es el agotamiento del derecho, tema éste ffecuente en los asuntos 
conocidos por el TJCE. Dicho lo cual, la existencia de diferentes
La aplicaciôn extraterritorial de una norma consiste en su aplicaciôn a una 
situaciôn localizada en un âmbito territorial diferente del territorio para el que dicha 
norma se creô. P. Jiménez Blanco, Las denominaciones de origen..., op. cit., p. 24.
La estricta territorialidad de los derechos intelectuales se corresponde con el 
hecho de que la ordenaciôn de la propiedad intelectual se halla indisolublemente 
vinculada con la confïguraciôn del sistema econômico y la ordenaciôn del mercado. 
P. A. de Miguel Asensio, “Bienes inmateriales y derecho de la competencia”..., op. 
cit . ,p. \ \2.
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titulares de la misma marca en dos o mas Paises parte de la CAN, 
evidencia la tension que genera, de una parte, la protecciôn de la 
propiedad intelectual, y de otra, el libre flujo de bienes y servicios entre 
los Paises andinos; coexistencia marcaria al interior de CAN, en la que 
entra en juego la temâtica relativa a las restricciones al comercio y las 
barreras para-arancelarias. En varias ocasiones el TJA ha resaltado que 
el ordenamiento juridico andino, aùn no cuenta con marca comunitaria, 
instaurada en la UE, pues no se ha llegado todavia a establecer el 
registro ùnico comunitario con efecto en todos los Paises parte, de 
manera que para protéger un distintivo en todo el territorio andino se 
précisa obtener, en cada uno de los Paises que lo conforman, el 
correspondiente registro, el cual otorga un ius prohibendi obviamente de 
alcance nacional. Reconoce que en determinadas normas de la antigua 
Decisiôn 344, sustituida por la Decisiôn 486, se evidencia la intenciôn 
de promover un ambiente propicio para la creaciôn posterior de la marca 
comunitaria andina, pero al mismo tiempo considéra que el Régimen 
comùn de propiedad industrial exige y sigue exigiendo que para que una 
marca produzca efectos en los Paises parte, es necesario procéder a 
registrarla en cada uno de ellos, sin que exista la posibilidad de que la 
inscripciôn en uno solo pueda extenderse a los demâs. Mientras ello 
sucede, la coexistencia de marcas idénticas o similares pertenecientes a 
diferentes titulares, en el mercado de la subregiôn, lo que también ocurre 
en el entomo europeo, pues junto a la marca comunitaria siguen 
existiendo registros nacionales, origina una problemâtica que repercute, 
no sôlo en los productores, comerciantes, consumidores, sino en quienes 
deben solucionar los conflictos que ello ocasiona.
El tratamiento subregional que se da a marcas idénticas existentes en 
diferentes Paises parte, pertenecientes a diferentes titulares, para algunos 
es pertinente, en la medida en que influye en que el comercio en la 
subregiôn pueda desarrollarse sin barreras comerciales originadas por 
taies derechos marcarios "^^ .^ La coexistencia en los diferentes registros 
de dos o mâs Paises parte, puede generar una colisiôn, que el TJA tilda 
de aparente, entre el principio de libre circulaciôn de mercancias y la 
protecciôn de la propiedad industrial. Se dice colisiôn aparente porque
Cf. M. Pimienta Corbacho, op. cit., p. 49.
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pretende ser superada por el ordenamiento andino mediante la inclusion 
de textos normativos, como el art. 159^ "^  ^ de la Decision 486. Este 
articulo integramente reproduce a su predecesor, esto es, el art. 107 de la 
Decision 344, por lo que serian extensibles las consideraciones que se 
expresan en relaciôn con éste ultimo.
Concretamente en la en la sent, del 20 de junio de 1997, proceso 2- 
AI-96, el TJA tuvo la oportunidad de referirse a la evoluciôn y los 
antecedentes législatives del art. 107 de la Decisiôn 344, indicando que 
la figura de coexistencia en los diferentes registros de marcas se 
contemplô -en distinto grado- tanto en la Decisiôn 85, como en la 344, 
ya que desde esta ultima se restringe la coexistencia de marcas, 
indicando que: (i) La Decisiôn 85, optaba por privilegiar el libre 
comercio andino, permitiendo la coexistencia de signos marcarios 
idénticos o similares en un mismo mercado territorial, siempre que los 
mismos pertenecieran a titulares distintos cuyo derecho estuviera 
inscrito en Paises distintos de la subregiôn. Claro esta, existia la 
obligaciôn de distinguir claramente el origen territorial de los productos 
o servicios, con la finalidad de contrarrestar el efecto que dicha 
coexistencia puede ocasionar en los consumidores, y evitar inducirlos a 
error o confusiôn. Asi, durante su vigencia vâlidamente podian coexistir 
en un mismo Pais parte del Acuerdo, productos contrasenados con la 
misma marca, con distinta fuente de procedencia empresarial, pero de
Art. 159: Cuando en la Subregiôn existan registros sobre una marca idéntica 
o similar a nombre de titulares diferentes, para distinguir los mismos productos o 
servicios, se prohibe la comercializaciôn de las mercancias o servicios identificados 
con esa marca en el territorio del respectivo Pais parte, salvo que los titulares de 
dichas marcas suscriban acuerdos que permitan dicha comercializaciôn. En caso de 
llegarse a taies acuerdos, las partes deberân adoptar las previsiones necesarias para 
evitar la confusiôn del pùblico respecto del origen de las mercancias o servicios de 
que se trate, incluyendo lo relativo a la identificaciôn del origen de los productos o 
servicios en cuestiôn con caractères destacados y proporcionales a los mismos para 
la debida informaciôn al pùblico consumidor. Esos acuerdos deberân inscribirse en 
las oficinas nacionales compétentes y respetar las normas sobre prâcticas 
comerciales y promociôn de la competencia. En cualquier caso, no se prohibirâ la 
importaciôn de un producto o servicio que se encuentre en la situaciôn descrita en el 
primer pârrafo de este articulo, cuando la marca no esté siendo utilizada en el 
territorio del pais importador, segùn lo dispuesto en el primer pârrafo del art. 166, 
salvo que el titular de dicha marca demuestre ante la Oficina Nacional compétente, 
que la no utilizaciôn de la marca obedece a causas justificadas.
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paises de la subregiôn, con la correspondiente indicaciôn del origen de 
cada uno de ellos. (ii) La Decisiôn 311: se decantô por privilegiar la 
protecciôn marcaria legitimamente adquirida en el territorio de un Pais 
parte y prohibir la coexistencia, dando predominio en su lugar, al 
principio del agotamiento del derecho. (iii) La Decisiôn 313: da 
continuidad a lo preceptuado en la citada Decisiôn 311 que sustituye. 
(iv) La Decisiôn 344: se inclinô por permitir la coexistencia marcaria, 
con ciertos matices. Recoge los principios de la 311 y 313, con una 
modifîcaciôn a modo de excepciôn, permitir la exportaciôn transitoria al 
pais en donde el titular de la marca idéntica no la esté utilizando. Prevé 
y régula acuerdos de coexistencia, en los que, entiende el TJA, se 
concreta la primera formula arbitrada por el legislador comunitario para 
que se dé la coexistencia de marcas '^^ .^ Como lo evidenciô en su dia la 
en ese entonces Junta del Acuerdo de Cartagena, debia darse preferencia 
al libre trâfico econômico, frente a la exclusividad marcaria, para evitar 
que se constituyeran restricciones légales al intercambio.
En la Decisiôn 344, concretamente en su art. 107, subyace la idea de 
que no ténia sentido limitar el ingreso de una marca subregional, si el 
mercado territorial no se encontraba ocupado por ésta, justificada en la 
medida en que tal acceso no podria causar dano al titular local de la 
marca, no produciria su diluciôn '^^ ,^ ni generaria confusiôn en el 
consumidor. La referida norma de la Decisiôn 344, al limitar la facultad 
del ius prohibendi del titular de la marca, pues no le esta permitido 
paralizar la importaciôn de productos iguales o similares protegidos por 
una marca idéntica o semej ante, cuando tal titular no usa la marca, para 
algunos, no sôlo se apartô en esta materia de la regulaciôn marcaria al 
interior de procesos de integraciôn econômica supranacional, como por 
ejemplo se evidencia en la evoluciôn de la jurispmdencia europea; la
La figura de la coexistencia marcaria es de particular importancia en el 
proceso de integraciôn andina. A diferencia de mecanismos que buscan resolver las 
relaciones comerciales que tengan lugar a partir de la entrada en vigencia del nuevo 
Régimen comùn, evitando en sustancia que existan problemas de doble titularidad 
de marcas idénticas en dos o mâs Paises Miembros, este mecanismo busca resolver 
el problema de las marcas idénticas ya concedidas a distintos titulares en dos o mâs 
Paises Miembros y que actualmente paralizan importantes capitales subregionales. 
http://www.comunidadandina.org/propiedad/intelectual2.htm 
Vid. G. Gômez Muci, op. cit., p. 70.
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orientaciôn que se habia dado a la misma en la CAN a partir de su 
incorporaciôn en la Decision 85, hasta su eliminaciôn en la Decision 
311, al igual que en la Decision 313; los principios y fundamentos del 
derecho de marcas. Sino que ademâs, posibilita desconocer el periodo de 
gracia que es exigido en el art. 5.c.l. del CUP y en el art. 19.1 del 
ADPIC, que confîere un periodo minimo para emprender o reanudar su 
uso en el mercado intemo, periodo de gracia que obligatoriamente debe 
ser acatado por los Paises parte de la CAN.
3. Prohibiciôn de importaciôn
A) Aspectos générales
Si bien el Acuerdo de Cartagena prohibe como régla general 
restricciones de todo orden sobre el comercio intracomunitario, 
restricciones taies como, medidas de carâcter administrative, financiero 
o cambiario, mediante la cual un Pais parte impida o dificulte las 
importaciones por decision unilateral. El mismo Acuerdo, establece 
taxativamente los casos de excepciôn a la norma general de libre 
comercio, los cuales justificarian la prohibiciôn de importaciôn y que 
clasifica segùn la finalidad que persigan. A su vez, el Derecho andino 
derivado, en su dia, en la Decisiôn 344, art. 107, articulo que 
integramente reproduce el art. 159 de la Decisiôn 486, permite otra 
excepciôn a la libre circulaciôn de mercancias, cual es la posibilidad de 
prohibir importaciones de productos idénticos o similares al de una 
marca registrada en el territorio respectivo (perteneciente a otro titular), 
cuando la marca esté siendo utilizada en el territorio del pais importador. 
Particularmente el TJA ha expresado que para precisar los efectos de la 
prohibiciôn de importaciones se requiere determinar en qué medida el 
ejercicio del derecho sobre la propiedad industrial esta legitimado, para 
que pueda ser incluido dentro de las excepciones a la libre circulaciôn de 
mercancias, asi, cuando el derecho sobre la marca se ejercita para 
prohibir las importaciones, con base en consideraciones ajenas a la 
funciôn esencial de esta modalidad industrial, no se esta legitimado para 
afectar el comercio de importaciôn de manera justificada (STJA de 20 
de junio de 1997, proceso 2-AI-96). Para dicho Tribunal, es
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especialmente relevante la figura de la confusion de marcas idénticas en 
el mercado, la presencia efectiva de por lo menos dos marcas que se 
comercializan en un mismo mercado, es elemento fundamental para que 
en la prâctica se produzca tal confusion, la que deberân tener en cuenta 
las autoridades compétentes de un Pais parte para evitar que la 
introduccion de un producto del exterior no cree confusion marcaria, 
debiendo a su vez, en forma previa, asegurarse de que la marca no esté 
siendo utilizada por el titular del registro doméstico, al momento de 
autorizar las importaciones. Entiende el TJA, que la facultad, se réitéra 
excepcional, de prohibir la importaciôn por razones de derechos de 
propiedad industrial, concretamente marcas, descansâ en la defensa 
tanto de, los consumidores, quienes ante la presencia de dos marcas 
idénticas o similares en el mercado ven afectada su capacidad de 
selecciôn como demandantes de bienes y servicios, como de los 
empresarios, quienes como primeros oferentes del producto estân 
interesados en que la marca cumpla con su funciôn identificadora del 
origen empresarial, informe sobre la calidad del mismo y de sus 
caracteristicas especiales. De donde résulta que esta excepciôn a la libre 
circulaciôn de mercancias existe, a juicio del TJA, dada la necesidad de 
protéger a productores y consumidores del uso simultâneo de dos 
marcas, por el riesgo de confusiôn que ello implica.
En este orden de ideas, el TJA entiende que las importaciones 
prohibidas por la normativa comunitaria en materia de propiedad 
industrial, serian aquellas cuyos bienes importados amenacen el 
mercado local de taies bienes, porque puedan crear confusiôn con la 
marca del titular que la usa. En tanto que las importaciones permitidas, 
amparadas por la libertad de comercio a que se han comprometido los 
paises intégrantes de la CAN, serian las relativas a productos con marcas 
idénticas o similares, que se introducen al Pals parte cuando la marca 
registrada en tal pais, no ha sido utilizada. Como lo expresa, para que 
exista confusiôn es necesario que se pueda comparar entre dos objeto s 
reales, y mientras la marca registrada no se usa, no existe en la mente 
del consumidor, ni de los demâs oferentes del mercado local, no 
pudiendo compararse el producto del titular de la marca registrada con 
el producto que si se estâ comercializando, resultando que donde no hay 
posibilidad de comparaciôn entre dos objetos, tampoco habrâ
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posibilidad de confusion. Supuesto este en el que no podria hablarse de 
coexistencia material en el mercado intemo de un Pais parte, de 
productos con igual o similar signo marcario. En tal caso, genera, no 
propiamente el derecho de exclusividad de uso para quien no es titular 
del registro en el Pais importador, sino que, a juicio del TJA, créa 
derechos en favor de los importadores que en tal sentido estarian 
legitimados para introducir productos en el mercado, sin que ello pueda 
calificarse de invasion de la marca extranjera al mercado doméstico.
El titular de la marca registrada en el exterior, adquiere asi un 
derecho al uso de la marca en el pais importador, en el que idéntica 
marca se encuentra registrada a nombre de otro titular, pero considéra el 
mismo Tribunal, que ese importador no estaria facultado para oponerse 
a la posibilidad de coexistencia de marcas una vez que el titular del 
registro local, décida entrar al mercado con un producto idéntico o 
similar que vâlidamente puede contrasenar con tal registro de marca. El 
importador de buena fe, que entra por primera vez a abastecer el 
mercado, dentro de estas condiciones, lo estâ haciendo dentro de reglas 
précisas que prohijan su libertad de comercio dentro del territorio de un 
pais perteneciente al ârea geogrâfica subregional en el que el titular de 
idéntica marca no estâ haciendo uso de ella, de donde résulta que, la 
prohibiciôn de importaciôn séria injustificada, lo que produciria un 
desequilibrio en las relaciones comerciales entre paises, por peijuicios 
individuales que deban restablecerse, si se quiere, como lo ha precisado 
el TJA, continuar con la existencia de un ambiente armônico en el que la 
integraciôn se orienta hacia el desarrollo de la comunidad dentro de 
condiciones de equidad, como lo prevé el Tratado del Tribunal. Estas 
importaciones permitidas repercuten en el uso exclusivo '^^  ^de la marca y 
sobre el ius prohibendi, ya.que se légitima su limitaciôn, en cuanto que 
el derecho a oponerse a la importaciôn de productos que tengan la 
misma marca se restringe cuando la marca no esté siendo utilizada en el 
territorio del pais importador, no pudiendo, en consecuencia, el titular 
del registro local ejercer el ius prohibendi del que séria acreedor, contra
El derecho exclusivo sobre un signo distintivo no hace nacer en la misma 
medida que los derechos de autor o las patentes, un monopolio. La exclusiva de 
utilizaciôn de un signo distintivo se limita a reservar a su titular el derecho al uso de 
unmedio de identificaciôn. H. Baylos Corroza, op cit., p. 217.
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el importador, prevaleciendo la libertad de comercio, en este evento de 
no utilizaciôn de la marca registrada en el mercado doméstico.
B) Diversas posturas
Valga citar a titulo ilustrativo algunos de los alegatos expuestos en el 
proceso 2-AI-96, en el que interesô una prohibiciôn de importaciôn a un 
Pais parte, de un producto contrasenado con idéntica marca, toda vez 
que los correspondientes registros de dicha marca, en el Pais parte 
exportador y en el importador, pertenecian a diferentes titulares y habida 
cuenta de que no existia ningun acuerdo entre los mismos. 
Concretamente en el Pais parte, al que estaba destinada la importaciôn, 
se adoptaron médias, taies como: resistencia para la tramitaciôn de los 
permisos respectivos, prohibiciôn de importaciôn y de su 
comercializaciôn en el territorio del mismo; campanas publicitarias en 
las que se advertia sobre su decisiôn de confiscar las existencias del 
producto, por considerarlas contrabando, y que cualquier otra actividad 
de comercializaciôn o difusiôn era delito y séria sancionada; campana 
informativa para advertir que el producto procedente del Pais parte en 
este caso exportador, no ténia permise de importaciôn y que toda 
actividad relativa a su intemaciôn, comercializaciôn y promociôn 
constituia delito; reforma de normativa interna para el control de la 
venta y consume del producto, prohibiendo la publicidad del mismo, 
cuando no indicaran el nombre del fabricante nacional o extranjero, asi 
como la publicidad de productos cuya comercializaciôn estuviera 
prohibida en virtud de los derechos derivados de las marcas de fâbrica 
registradas. En defensa de la importaciôn del producto en cuestiôn, se 
alegaba la falta de uso por parte del titular de la marca en el Pais parte 
destinatario de tal importaciôn.
La en ese entonces Junta del Acuerdo de Cartagena, considerô que el 
Pais parte destinatario de la importaciôn incumpliô la normativa andina, 
concretamente art. 107 y primer pârrafo del art. 110 de la Decisiôn 344 
(sustituido por el art. 166 de la Decisiôn 486), vulnerândose asi mismo 
el art. 7 de la Decisiôn 324, al haberse restringido indebidamente 
importaciones de productos originarios de otro Pais parte. Advirtiô que 
el titular de la marca registrada en el Pais importador no estaba haciendo
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uso de la misma en su territorio durante cierto tiempo y que por tanto, en 
ese intervalo en el que no la uso es cuando se materializô el referido 
incumplimiento. Frente a ésta ultima consideraciôn de la Junta, el titular 
de la marca en el Pais parte exportador, alegô, el desconocimiento de los 
derechos de quien, frente a la negligencia del titular nacional, decidio 
emprender en ese pais la comercializaciôn de sus productos y que, tras 
cuantiosas inversiones, posicionô el suyo en el mercado citado, y que la 
prohibiciôn de importaciones desvirtùa el espiritu de libre comercio y de 
ffonteras abiertas, asi como el integracionismo que inspira el Acuerdo 
de Cartagena, posicionamiento que fue aprovechado por el titular local 
de la marca, quien una vez iniciô el uso de su marca en el Pais de 
destino de la importaciôn, lo hizo sin ninguna inversiôn publicitaria, a 
un precio notablemente inferior, lo que descalificaba el uso por parte de 
dicho titular local. En esta misma linea, se argumentô que el Régimen 
comùn de propiedad industrial, refiriéndose a la Decisiôn 344, se 
desprende que tener una marca sin la intenciôn de darle un uso efectivo, 
sino mâs bien de bloquear el mercado, constituye un abuso que no es 
mâs que una barrera efectiva para el desarrollo de nuevas actividades 
econômicas o la continuaciôn de las ya emprendidas. Igualmente, que 
esa normativa prevé la posibilidad de colocar en el mercado nacional de 
un Pais parte, cualquier producto o servicio por el titular en otro Pais 
parte, cuando la marca no esté siendo utilizada por el titular local en su 
propio territorio, sin embargo, que no régula sobre lo que ocurre 
después, cuando el titular nacional inicia su uso en el mercado intemo, 
para lo que propone llenar ese vacio legal mediante una interpretaciôn 
extensiva, derivada de los postulados integracionistas, en benefîcio de la 
apertura comercial de los Paises parte de la Subregiôn. A su vez, que en 
esta materia, en la legislaciôn andina no hubo nunca la intenciôn de 
conferir al titular local que no usaba la marca, la facultad para exigir el 
retiro de quien ya habia ingresado al mercado doméstico, una vez que 
aquél comenzara a usarla. En tal sentido, entiende que no existe 
limitaciôn del titular de la misma marca en otro Pais parte, para 
comercializar sus productos en el pais importador, ante la falta de uso 
injustificado del titular local, mâxime cuando deben respetarse las 
importaciones realizadas de acuerdo con la normativa andina, porque 
esa comercializaciôn supone el desarrollo de actividades econômicas y
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comerciales, con incalculables esfuerzos publicitarios conducentes a 
lograr el posicionamiento en el mercado. Ademâs, pone de manifesto la 
violaciôn del art. 41 del Acuerdo de Cartagena, y en el art. 7 de la 
Decision 324, que consolida la Zona de Libre Comercio, porque al 
restringirse la importaciôn con base en derechos de propiedad industrial, 
se estâ en presencia de una restricciôn para-arancelaria de carâcter 
administrative, tomada en forma unilateral, por autoridad incompétente, 
que ha causado un grave perjuicio pecuniario al titular de la marca del 
pais exportador, y ha beneficiado a las empresas domésticas.
En contraste, a juicio de la empresa local, en el Derecho andino, 
refiriéndose a la Decisiôn 344, prima la exclusividad de la marca sobre 
la libre circulaciôn de mercancias, y que la ùnica excepciôn es la 
coexistencia voluntaria. Considéra que incluso esta ùltima, segùn lo 
demuestran precedentes legislativos, jurisprudenciales y doctrinales 
europeos, no se soluciona ahadiendo a la marca senas aclaratorias 
respecto del origen o procedencia del producto. De acuerdo con tal 
normativa se permite la importaciôn exclusivamente “mientras” los 
productos con dicha marca no se han puesto en el comercio por su titular 
local, salvo que éste demuestre que la falta de uso obedeciô a causas 
justificadas, y que tal derecho a importar, cesa cuando el titular de la 
marca en el pais importador la comienza a usar, incumplimiento de esta 
obligaciôn importa una inffacciôn al derecho de exclusividad. 
Argumenta que la exclusividad sobre una marca en un Pais parte, la 
otorga su vâlido registro, no pudiendo coexistir la marca del titular local 
con la de diferente titular en el Pais parte exportador, tal registro permite 
impedir la importaciôn. Derecho que existe cuando hay uso, porque se 
encuentran disponibles en el mercado productos bajo esa marca, en la 
cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta 
la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las 
cuales se efectùa la comercializaciôn en el mercado, uso en el que debe 
entenderse incluida la exportaciôn, y que debe ser defïnido 
exclusivamente por las autoridades de los Paises parte, sin que los 
organismos comunitarios puedan calificar el uso o su prueba. En igual 
sentido, que la prohibiciôn de importaciones de productos idénticos o 
similares, es una prerrogativa del derecho de exclusiva sobre la marca 
local registrada, es una restricciôn impuesta en el ordenamiento
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comunitario, de donde résulta que no ha sido establecida por una 
autoridad local, la que se ha limitado a aplicar lo previsto en la 
normativa andina. Es asi como entiende que la facultad de impedir la 
importaciôn de productos con marcas idénticas o similares, es una 
restricciôn legal establecida por la propia Comisiôn del Acuerdo de 
Cartagena y no un acto unilateral de la autoridad local.
C) Opiniôn del TJA
Para el TJA: (i) La Decisiôn 344 no abandonô el predominio de la 
libre circulaciôn de mercancias frente a los derechos de propiedad 
industrial, mâs aùn, de haber sido asi, bastaria con aplicar la supremacia 
de las normas del Acuerdo de Cartagena sobre las Decisiones de la 
Comisiôn, para salvaguardar la jerarquia normativa que va implicita en 
la liberaciôn comercial. (ii) La norma comunitaria contenida en el ese 
entonces vigente art. 107, inciso tercero de la Decisiôn 344, consigna 
una limitaciôn adicional al uso exclusivo de la marca al restringir la 
posibilidad de oponerse a importaciones de marcas idénticas o similares, 
cuando el titular de la marca no la esté usando en su pais de origen. (iii) 
El elemento de legitimaciôn del derecho del propietario de una marca a 
oponerse o no a la importaciôn de productos idénticos o similares que 
ostenten la misma marca, estâ en el uso, mâxime si cuando el titular de 
una marca no la usa, el riesgo de confusiôn en el mercado no puede 
darse, riesgo que es el que precisamente se pretende evitar. (iv) El 
registro de la marca no es titulo suficiente para impedir la importaciôn 
de un Pais parte a otro Pais igualmente miembro, de productos 
contrasenados con marcas idénticas, pues la normativa andina exige que 
para beneficiarse del derecho a oposiciôn de importaciones en el 
territorio nacional cubierto por la protecciôn marcaria, es necesario 
demostrar que la marca se estâ usando en el territorio respectivo, mâs 
aùn cuando desde la perspectiva del titular local de la marca, la defensa 
de su derecho exclusivo de utilizarla con el fin de poner en circulaciôn 
su producto, presupone el privilégié de protegerse contra competidores 
que pueden aprovecharse de la reputaciôn de su marca. (v) Debe 
establecerse la relaciôn existente entre el uso de la marca y la protecciôn 
debida al consumidor, para determinar el papel que en esta relaciôn
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juega el uso de la marca, ya que, en la medida en que el titular de una 
marca no la use, el riesgo de confusion en el mercado no puede darse, 
(vi) El inciso 3° del art. 107 de la Decision 344 no establece en parte 
alguna que el importador de la marca idéntica o similar deba solicitar 
autorizaciôn ante la Oficina Nacional Compétente para iniciar su 
importaciôn, cuando el titular de la marca no la esta utilizando, 
exigencia que constituiria restricciôn al comercio prohibida por el 
Acuerdo de Cartagena, (vii) Existe una relaciôn de causa-efecto entre la 
prohibiciôn de importar decretada sin sujeciôn a las reglas de la norma 
comunitaria (demostrar el uso intemo de la marca registrada), y el 
peijuicio causado al importador por la suspensiôn del mercado de 
importaciôn de sus productos en el Pais destinatario de la misma. Valga 
anotar, como lo hace el TJA, que los peijuicios causados a la empresa 
importadora, la argumentes relacionados con el abuso del derecho y la 
posiciôn dominante, por pertenecer a las relaciones entre particulares, al 
igual que las diferencias entre particulares y el Pais parte implicado, no 
podian ser objeto de consideraciôn por este Tribunal y deberân por tanto 
debatirse ante el foro judicial compétente.
De todo lo expuesto, consolidando la interpretaciôn del multicitado 
art. 107 de la Decisiôn 344, que igualmente reproduce la actual Decisiôn 
486, el TJA considéra que: (i) El primer pârrafo contempla como 
supuesto de hecho, el que a su vez lo es de todo el texto del art., la 
existencia en la subregiôn de pluralidad de registros nacionales para 
titulares diferentes, que versan sobre idéntica o similar marca destinada 
a amparar los mismos productos o servicios. En la medida en que existe 
libertad de comercializarlos al interior de la comunidad, surge el riesgo 
de confusiôn. (ii) Este supuesto de hecho se introduce en la norma, con 
la expresiôn “cuando”, esto es, en caso de que, o en el tiempo, en el 
punto, en la ocasiôn en que exista diversidad de registros a nombre de 
titulares diferentes, sobre una marca idéntica o similar para distinguir los 
mismos productos, es el supuesto de hecho. (iii) El âmbito de aplicaciôn 
de este supuesto, se extiende a toda la subregiôn y no a un sôlo pais, 
para que pueda darse el mismo. (iv) Una vez materializado el supuesto 
de hecho, se establece como consecuencia juridica, en forma de 
prohibiciôn, que implica una excepciôn al inicialmente principio 
comunitario bâsico de la libre circulaciôn de mercancias, la prohibiciôn
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de comercializarlas en cada uno de los otros y respectivos paises en los 
cuales hubiere sido concedido el registro de la marca idéntica o similar a 
diferente titular. El TJA hace notar en este punto, que el âmbito de 
aplicaciôn de la régla general constituida por la libre circulaciôn de 
productos y servicios, finalidad que persigue en general la normativa 
comunitaria, se extiende a toda la subregiôn, mientras que la prohibiciôn 
de comercializar, se limita al âmbito territorial del respectivo pais en el 
que se haya otorgado registro a la misma marca con diferentes titulares 
en la subregiôn, prohibiciôn que reconoce el derecho de propiedad 
intelectual. A su vez, en la STJA de 29 de agosto de 1997, proceso 11- 
IP-96, reiterô que la prohibiciôn citada impone una excepciôn a la régla 
general de la libre circulaciôn de mercancias y servicios, y que dicha 
prohibiciôn se limita al âmbito territorial del respectivo pais en el que se 
haya otorgado registro a la misma marca con diferentes titulares en la 
subregiôn, prohibiciôn que se concibe como un reconocimiento al 
derecho de propiedad intelectual”.
4. Reestablecimiento de la circulaciôn de mercancias
A) Acuerdos de comercializaciôn
El legislador andino, con la finalidad de que la prohibiciôn de 
importaciôn cese y quede restablecido el imperio de la régla general de 
libre circulaciôn de mercancias y se évité la confusiôn de marcas, opta, 
como primera soluciôn para este restablecimiento, por facultar a los 
titulares de las marcas en conflicto para la celebraciôn de acuerdos de 
comercializaciôn. La forma y contenido general de esos acuerdos de 
comercializaciôn, la régula en el segundo pârrafo del art. 107 de la 
Decisiôn 344, actual art. 159 de la Decisiôn 486, pretendiendo evitar la 
confusiôn y garantizar la transparencia del mercado en régimen de libre, 
pero nunca desleal competencia, los que condiciona a la obligatoriedad 
de su registro, la necesidad de adecuada identificaciôn del lugar de 
origen de productos o servicios; y en cuanto a las caracteristicas de la 
apariencia de esa identificaciôn, y que se respete en ellos las normas 
sobre prâcticas comerciales y de promociôn de la competencia. Al
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permitir dichos acuerdos, el legislador andino buscô conciliar el interés 
nacional con el comunitario.
En términos générales, en opinion del TJA, los acuerdos de 
coexistencia marcaria son instrumentos de que se valen los empresarios 
que compiten en el mercado para determinar que ciertas marcas 
idénticas o semej antes entre si, puedan cumplir su funciôn sin dar lugar 
a conflictos de intereses entre sus titulares. Taies acuerdos, sin embargo, 
aunque resuelven el conflicto entre los particulares titulares de los 
signos, deben, para que tengan eficacia y aceptaciôn por parte de las 
oficinas nacionales compétentes, dejar a salvo el interés general de los 
consumidores, respecto de los cuales deberân eliminar el riesgo de 
confusion derivado de la identidad o semejanza (STJA de 29 de octubre 
de 2004, proceso 104-IP-2003). A su vez, entiende que la autoridad 
nacional compétente deberâ salvaguardar el interés general evitando que 
el consumidor se vea inducido a error, por tanto, la suscripciôn de esta 
clase de acuerdos no es un presupuesto automâtico para que opere la 
coexistencia marcaria, ya que reconoce el predominio del bien comùn 
sobre el interés particular. Por lo mismo, la ejecuciôn de estos acuerdos 
de coexistencia marcaria, estarâ supeditada a la tutela preferente del 
interés general sobre el particular^^ .^
Téngase en cuenta en el Derecho andino, se diferencian dos 
categorias de acuerdos de coexistencia^^ % como lo ha puntualizado el 
TJA: (i) Coexistencia de hecho, esta es, la que no tiene tratamiento 
especifîco en la legislaciôn comunitaria, y no encaja dentro de los 
supuestos de la coexistencia regulada en la misma. (ii) Coexistencia de 
derecho. En principio, se prohibe la comercializaciôn de mercancias o 
servicios dentro de la subregiôn cuando existan registros sobre una 
marca idéntica o similar, a nombre de titulares diferentes para distinguir 
los mismos productos o servicios, prohibiciôn que se supera con la 
suscripciôn de acuerdos de coexistencia de marcas entre sus titulares, en 
los que necesariamente se deberân adoptar las previsiones conducentes a 
evitar confusiôn del pùblico sobre el origen empresarial de las 
mercancias o servicios. Éstos acuerdos de coexistencia de derecho son
STJA de 31 de octubre de 2001, proceso 50-IP-2001. 
STJA de 1 de diciembre de 2004, proceso 140-IP-2004.
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los que legitimarian la coexistencia marcaria por consenso de las partes 
interesadas en la misma, que las obligan a adoptar las previsiones 
necesarias para evitar confusion del publico sobre el origen empresarial 
de las mercancias o servicios, requiriéndose, en suma, para que la 
coexistencia marcaria, en este caso, este en el marco de un acuerdo de 
coexistencia de derecho, es necesario que se cumplan los siguientes 
requisitos: existencia en la subregiôn de registros de marcas idénticas o 
similares; existencia de un acuerdo entre las partes; adopciôn por parte 
de éstas de las previsiones necesarias para evitar la confusiôn del 
pùblico, asi como proporcionar la debida informaciôn sobre el origen de 
los productos o servicios; inscripciôn del acuerdo en la Oficina Nacional 
compétente; y, el respeto de las normas sobre prâcticas comerciales y 
promociôn de la competencia. Siendo la autoridad compétente en el Pais 
parte en el que se materialice tal coexistencia, quien establezca si los 
acuerdos de coexistencia celebrados entre los titulares de las marcas 
antes mencionadas, pueden dar lugar a que el pùblico consumidor sea 
inducido a error.
B) Falta de uso local
En el tercer pârrafo del art. 107 de la Decisiôn 344, actual art. 159 de 
la Decisiôn 486, se contempla, la que puede considerarse la segunda 
soluciôn, la primera séria la referida en el apartado anterior, para 
reestablecer el referido principio de libre circulaciôn de mercancias. Al 
respecto el TJA advierte que al igual que la prohibiciôn contemplada en 
el primer pârrafo del articulo de referenda, el âmbito de aplicaciôn de 
esta norma, es el territorio del Pais parte donde se haya otorgado 
protecciôn a favor de distinto titular, para los mismos productos o 
servicios también amparados por marca idéntica o similar en otro u otros 
Paises, pero con relaciôn al supuesto de hecho contenido en este pârrafo, 
cual es, la no utilizaciôn de la marca en el susodicho âmbito territorial. 
De donde résulta que debe acreditarse y comprobarse el uso de la marca 
local como fundamento legal para prohibir la importaciôn dentro del 
mercado intemo^^ .^ Al titular del registro de una marca local le
STJA de 29 de agosto de 1997, proceso 1 l-IP-96.
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corresponde la obligaciôn de uso de la misma, en este caso, como 
requisito previo indispensable para poder ejercer la oposiciôn a 
importaciones de los mismos productos con marcas idénticas o 
similares^^\ obligaciôn de uso sobre la que harân mâs adelante otras 
consideraciones de interés en el sistema andino, la que estâ contemplada 
en el art. 166, al que hace remisiôn expresa el citado art. 159. De acuerdo 
con el art. 166: “Se entenderâ que una marca se encuentra en uso cuando 
los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el 
comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en 
la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en 
cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo 
las cuales se efectùa su comercializaciôn en el mercado. También se 
considerarâ usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos 
que son exportados desde cualquiera de los Paises Miembros, segùn lo 
establecido en el pârrafo anterior. El uso de una marca en modo tal que 
difiera de la forma en que fue registrada sôlo en cuanto a detalles o 
elementos que no alteren su carâcter distintivo, no motivarâ la 
cancelaciôn del registro por falta de uso, ni disminuirâ la protecciôn que 
corresponda a la marca”.
Teniendo présente su tenor literal la falta de uso de la marca hace 
presumir que los productos distinguidos por ella no se encuentran a 
disposiciôn de los consumidores en el mercado, o no se hallan 
destinados a la exportaciôn, sin embargo, si el titular de dicha marca 
demuestra, ante la Oficina Nacional compétente, que su falta de uso 
obedece a causas justificadas, la importaciôn del producto idéntico 
quedarâ prohibida (STJA de 24 de marzo de 2004, proceso 17-IP-2004). 
Siendo tal Oficina quien determine la existencia o no de motivos 
justificatives del no uso de la marca, como el caso fortuite o fuerza mayor, 
que es ajena a la voluntad y previsiôn del titular local del registro de 
marca^ '^^ . En suma, como expresamente lo establece el articulo en 
comento, la prohibiciôn dejarâ de surtir efecto en dos hipôtesis: en 
primer lugar, en los casos en los cuales los titulares de las marcas, 
idénticas o semej antes, celebren acuerdos que permitan la
STJA de 20 de agosto de 1999, proceso 28-IP-99.
STJA de 9 de noviembre de 1995, proceso 17-IP-95.
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comercializaciôn de los productos idénticos, siempre que se cumplan, en 
taies acuerdos, los requisites y condiciones previstas en la norma citada, 
a objeto de prévenir el riesgo de confusion en los consumidores y de 
tutelar la competencia leal en el mercado; y en segundo lugar, en caso de 
que la marca idéntica o semejante no esté siendo utilizada en el territorio 
del pais importador, salvo que su titular demuestre, ante la Ofîcina 
Nacional compétente, que la falta de uso obedece a causas justificadas 
(STJA de 24 de marzo de 2004, proceso 17-IP-2004).
Précisa el TJA en cuanto a la expresiôn “en cualquier caso”, con la 
cual comienza el inciso 3° del art. 110 de la Decision 344 (actual 159 de 
la Decision 486), que claramente esta referida a las dos hipôtesis que lo 
anteceden, sus incisos 1° y 2° de idéntico articulo: a) la existencia de 
dos registros de marcas idénticas en la subregion para distinguir los 
mismos productos o servicios, y b) la suscripciôn de acuerdos de 
comercializaciôn entre los titulares de las marcas idénticas. De donde 
résulta, que en ninguno de taies casos, se prohibirâ la importaciôn del 
respectivo producto cuando la marca no esté siendo utilizada en el 
territorio del pais importador. Interpretando gramaticalmente la norma 
en cuestiôn el TJA, deduce que los supuestos de hecho que contempla 
estân seguidos del calificativo “cuando” que inicia la frase atributiva 
para indicar sinônimamente que “si” o “en caso de que” la marca no esté 
siendo utilizada en el territorio del pais importador, no se podrâ prohibir 
la importaciôn. Expresiones que le permiten igualmente llegar a la 
conclusiôn de que “cuando”, “si” o “en caso de que” la marca esté 
siendo utilizada por el titular local del registro, se podrâ prohibir la 
importaciôn del producto marcado en forma idéntica. Considéra que el 
tiempo présente del verbo “utilizar” usado por el art. en cuestiôn indica 
que la utilizaciôn debe medirse en cada momento en el tiempo. Ademâs 
de la interpretaciôn gramatical, que este Tribunal considéra en este caso 
suficiente, refuerza sus planteamientos, en el objeto^^  ^ y fin de la 
protecciôn a la propiedad industrial marcaria, cual es el de velar por la 
inconfundibilidad de la marca y evitar el riesgo de confusiôn de
Conjuntamente el contenido y objeto del derecho permiten delimitar el 
âmbito de protecciôn juridica, la zona de lo permitido y lo prohibido. H. Baylos 
Corroza, op cit., p. 219.
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productores y consumidores que participan en el mercado. Como lo 
expresa este Tribunal en la aclaraciôn, enmienda y ampliaciôn de la 
sent, del proceso 2-AI-96, el usuario de una marca registrada en otro 
Pais parte puede legitimamente ejercer su derecho de importar y se 
permite su uso en el mercado de destino, mientras el titular de la marca 
idéntica registrada en ese Pais receptor de la importaciôn no demuestre 
que la esta utilizando. Para lo que tiene présente, que el acto de 
importaciôn es una operaciôn de tracto sucesivo en la que los derechos y 
obligaciones de las partes se adquieren, en la medida del reconocimiento 
de la importaciôn. De donde résulta que no habria desconocimiento de 
derechos adquiridos a partir de la prohibiciôn de importar que se 
establezca, cuando se compruebe el uso de la marca por el titular del 
registro.
4. Uso y otras cuestiones conexas al mismo
A) Derecho al uso exclusivo y otras prerrogativas
El titular de la marca tiene en su haber, no sôlo el derecho a su uso 
exclusivo, sino la obligaciôn de utilizarla efectivamente en el mercado. 
En opiniôn del TJA el derecho exclusivo conferido por el registro 
marcario se encuentra ostensiblemente acompahado de una regulaciôn 
de las facultades de que dispone el titular para prohibir ciertos actos por 
parte de terceros, lo cual implicitamente constituye no sôlo la atribuciôn 
de un senorio sino incluso una obligaciôn de uso del signo, debido a que 
-tal como lo ha puesto de manifiesto la jurisprudencia de este Tribunal- 
asi como el uso exclusivo de la marca constituye un derecho para su 
titular, en forma correlativa a ese derecho existe la obligaciôn de utilizar 
efectivamente la marca en el mercado^^ .^ La exclusividad del uso de la 
marca es un derecho esencial en el régimen marcario, por lo que 
requiere de una amplia protecciôn juridica, protecciôn que es reconocida 
en el entomo andino, la cual como se desarrolla a continuaciôn, esta
STJA de 20 de junio de 1997, proceso 02-AI-96 y de 21 de marzo de 2001,
proceso 84-IP-2000.
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condicionada a su registro y se mantiene mientras el mismo se encuentre 
en vigor.
Particularmente para el TJA la razon de ser del derecho exclusivo que 
se otorga sobre una marca se explica por la necesidad que tiene todo 
empresario de diferenciar o individualizar los productos o servicios que 
élabora o presta y que deben ser comercializados en un mercado de libre 
competencia. Esta necesidad econômica empresarial ha dado especial 
importancia a los signos que se usan para caracterizar los productos y 
servicios como medios de informaciôn necesaria que permite evitar 
confusiones y enganos. La finalidad de una marca, en consecuencia, no 
es otra que la de individualizar los productos y servicios con el 
propôsito de diferenciarlos de otros iguales o similares. En virtud de esta 
funciôn diferenciadora, la marca protege a los consumidores^^^, quienes, 
al identificar el origen y la procedencia del producto o servicio de que se 
trate evitan ser confundidos o enganados^^ .^
La doctrina y como se evidencia en los diferentes ordenamientos 
juridicos, reconoce dos grandes sistemas para la protecciôn de un signo 
distintivo: el sistema declarativo, se protege a la marca ùnicamente por su 
uso; el sistema atributivo, se confiere el derecho al uso exclusivo sôlo 
cuando se inscribe el signo en el respectivo registro. El Régimen comùn 
de propiedad industrial en el âmbito andino se decanta por el sistema 
atributivo, como se consagrô en el art. 102 de la Decisiôn 344 de la 
Comisiôn, y como se contempla en la Decisiôn 486 que la sustituye, en su 
art. 154: el derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirâ por el 
registro de la misma ante la respectiva Oficina Nacional compétente. En 
consecuencia, en el sistema andino, el derecho nace exclusivamente al 
registrarse el signo; esto quiere decir, que goza de los derechos 
inherentes a 1% marca, quien la inscribe en el registro autorizado (STJA 
de 14 de julio de 2004, proceso 51-IP-2004), registro que en el entomo 
andino signe siendo doméstico, por lo que corresponde a cada una de las 
Ofîcinas compétentes para ello, en cada uno de los Paises parte. Lo que 
no obsta para que se haya llegado a afîrmar que en el entomo andino, la
C. A. Velasquez Restrepo, op. cit., p. 221.
Criterio adoptado a partir de la STJA de 3 de diciembre de 1987, proceso 1-
IP-87.
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titularidad de una marca se adquiere por quien primero la usa y no la 
abandona ni expresa, ni tâcitamente, argumentaciôn que reconoce que el 
registro concede a su titular ciertas prerrogativas (yg. uso exclusivo y su 
defensa legal), el que se efectua en beneficio de quien lo hace, pues de 
no llevarse a cabo se someteria a consecuencias negativas, que van 
desde affontar una competencia desleal, hasta sufrir usurpaciones^^^ sin 
lugar a indemnizaciôn^^^.
Lo cierto es que el registro marcario es un instrumento juridico por 
el cual el acto de inscripciôn de una marca, ante la Ofîcina Nacional 
compétente a favor de una persona natural o juridica, confiere a esta el 
derecho al uso exclusivo de la misma. Este instrumento garantiza a su 
titular la protecciôn contra terceros que pretendan utilizar marcas 
idénticas o similares mediante la venta, offecimiento, almacenamiento, 
importaciôn o exportaciôn de productos con la misma marca que puedan 
inducir al pùblico a error o peijudicar al titular del registro. En este 
punto la normativa andina es conforme con las normas establecidas por 
el CUP, art. 6 y por el ADPIC, arts. 16 y 17. Refiriéndose tanto a la 
Decisiôn 344, como a la Decisiôn 486, el TJA ha insistido que el 
registro del signo como marca, ante la Oficina compétente de uno de los 
Paises parte, configura el ùnico acto constitutivo del derecho de su 
titular al uso exclusivo y preferente del signo, y este derecho le confiere 
la posibilidad de ejercer acciones positivas a su respecto, asi como de 
obrar contra los terceros que, sin su consentimiento, realicen los actos de 
aprovechamiento prohibidos por la normativa andina^^\
A mayor abundamiento, el TJA ha reiterado en sus miscelâneos 
pronunciamientos sobre la materia, su sent, del 31 de mayo de 2000, 
proceso 33-IP-2000, en la que expresô que el sistema comunitario 
andino, es constitutivo y no declarativo del derecho de marca. Una vez 
registrada, su titular adquiere el derecho al uso exclusivo que comporta la
Vid. C. Del Rio, “La falsificaciôn y pirateria de la propiedad industrial e 
intelectual en lberoaméncà*\ III Seminario de Propiedad Industrial e Intelectual en 
Iberoamérica: Como protéger sus derechos de propiedad industrial e intelectual, 
Madrid, 2002, pp. 165-188.
Sent, de la Corte Suprema de Justicia (Colombia) de 8 de febrero de 2002. 
Vid. J. F. Ramirez Gomez, op. cit., p. 243.
STJA de 13 de enero de 2005, proceso 116-IP-2004, de 16 de febrero de 
2005, proceso lO-ÏP-2005.
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posibilidad de ejercerlo en forma positiva y la facultad de prohibir que 
otros lo utilicen sin su consentimiento o autorizaciôn {ius prohibendi). Lo 
que permite observar, que el Derecho andino concibe, como se hace 
comùnmente en esta materia por la doctrina, el derecho intemacional y 
el comparado, dentro de exclusiva que la marca otorga a su titular, dos 
posibilidades, una positiva y otra negativa. La primera faculta al titular a 
usarla, cederla o licenciarla, la segunda, para prohibir (ius prohibendi) 
que terceros usen la marca, por lo que puede oponerse^^  ^ al uso y 
registro de signos idénticos o similares, al tiempo que evitar que otro la 
use, claro esta, con las limitaciones y excepciones establecidas por la 
normativa en la materia.
Los derechos de exclusiva pueden subsumirse, como también lo 
resalta el TJA, en la facultad del titular del registro marcario para 
impedir determinados actos en relaciôn con el signo, o, en defmitiva, 
para ejecutar las acciones del caso trente a terceros que utilicen en el 
trâfico econômico y sin su consentimiento un signo idéntico o
Decision 486. Art. 155.- “El registro de una marca confiere a su titular el 
derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes 
actos: a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre 
productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los 
servicios para los cuales esta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, 
embalajes o acondicionamientos de taies productos; b) suprimir o modificar la marca 
con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los 
productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a 
los servicios para los cuales esta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, 
embalajes o acondicionamientos de taies productos; c) fabricar étiquetas, envases, 
envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, asi 
como comercializar o detentar taies materiales; d) usar en el comercio un signo 
idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando 
tal uso pudiese dausar confusion o un riesgo de asociaciôn con el titular del registro. 
Tratândose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se 
presumirâ que existe riesgo de confusion; e) usar en el comercio un signo idéntico o 
similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o 
servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un dano econômico o 
comercial injusto por razôn de una diluciôn de la fuerza distintiva o del valor 
comercial o publicitario de la marca, o por razôn de un aprovechamiento injusto del 
prestigio de la marca o de su titular; f) usar pùblicamente un signo idéntico o similar 
a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello 
pudiese causar una diluciôn de la fuerza distintiva o del valor comercial o 
publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio”.
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semejante, cuando ello sea susceptible de inducir a confusion (STJA de 
6 de julio de 2001, proceso 69-IP-2000). El titular de la marca, en lo que 
se refiere a la facultad de accionar contra terceros que vulneren o 
pretenden vulnerar sus derechos de exclusiva, tiene derecho a oponerse, 
presentar observaciones al registro de otra marca solicitada, tanto en el 
pais de registro como en los demas Paises parte de la CAN, cuando 
quiera que con ellos se afecte su interés légitimé (STJA de 15 de mayo 
de 1998, proceso 09-IP-98). En la referida sent del proceso 33-IP-2000 
también se recogen las facultades especificas conferidas al titular de la 
marca, reconocidos por la jurisprudencia y la doctrina, que se derivan del 
derecho exclusivo, asi: (i) Usar la marca en el producto o sobre su envase 
o envoltorio, o servicio para la que fue concedida, a su vez, interponer 
acciones judiciales o administrativas a fin de impedir que esos mismos 
usos puedan realizarse o ejecutarse por terceros sobre productos o 
servicios, idénticos o similares que ostentan signos iguales o semej antes a 
los suyos. (ii) Capacidad de comercializar los productos o servicios con 
identificaciôn de su marca, la que complementa con la prohibiciôn, que 
puede hacer valer el titular, de que terceros vendan productos u oferten 
servicios, bajo el amparo de un signo igual o similar, (iii) Posibilidad de 
que el titular utilice la marca en avisos publicitarios, impidiendo que 
terceros hagan lo propio con esa misma marca. El derecho en exclusiva 
conferido por el registro, implica ademâs el derecho accesorio de 
negociar la exclusividad de uso a través de la transferencia o concesiôn 
segün lo establecido en el propio Régimen comùn de propiedad 
industrial andino (STJA de 27 de marzo de 2001, proceso 109-IP-2000).
El Derecho andino tiene présente estas facultades, contemplando 
expresamente en su normativa, el derecho del titular de impedir a 
terceros realizar, sin su autorizaciôn, actos taies como: aplicar o colocar 
dicho signo, o un signo idéntico o semejante, sobre productos para los 
cuales haya sido registrado, o sobre los envases, envolturas, embalajes o 
acondicionamientos de taies productos; fabricar, comercializar o 
detentar étiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que 
reproduzcan o contengan la marca; usar en el comercio un signo 
idéntico o semejante respecto de cualesquiera productos o servicios, 
caso que tal uso pudiera causar un riesgo de confusiôn o de asociaciôn. 
Con estas prerrogativas, se pretende concéder a los fabricantes o
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comerciantes una protecciôn contra terceros que intenten aprovecharse 
de la marca ya registrada, evitando de esta forma que exista o se 
produzca el riesgo de confusiôn en el pùblico consumidor de los 
productos o servicios protegidos por la marca^^^ No obstante, como lo 
resalta el TJA en su sent, del 13 de enero de 2005, proceso 116-IP-2004, 
las referidas prohibiciones no impiden a los terceros el uso de la marca 
para: anunciar, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad 
de productos o servicios legitimamente marcados, o para indicar la 
compatibilidad o adecuaciôn de piezas de recambio o de accesorios 
utilizables con los productos de la marca registrada, siempre que tal uso 
sea de buena fe, se lleve a cabo con el propôsito de informar al pùblico, 
y no sea susceptible de inducirlo a confusiôn sobre el origen empresarial 
de taies productos o servicios; realizar actos de comercio sobre los 
productos amparados por la marca, después de haber sido introducidos 
en el comercio de cualquier pais por el titular del registro, o por otra 
persona con el consentimiento del titular, o vinculada econômicamente a 
él, en particular cuando los productos, y sus envases o embalajes de 
contacte directe, no hayan suffido modificaciôn, alteraciôn o détérioré.
El TJA en su sent, de 29 de agosto de 1997, proceso ll-IP-96, 
refiriéndose a la posibilidad de oposiciôn a la importaciôn de productos 
contrasenados con la misma marca que la del producto local, a la que 
estaria en principio facultado el titular registral en el Pais de destino de 
la importaciôn, entiende que la finalidad que persiguen las acciones 
derivadas del ius prohibendi esta dirigida a evitar que el doble uso de 
una marca idéntica o similar introduzca confusiôn en el mercado, lo que 
presupone la existencia de actos demostrativos del uso confundible del 
signo. Exigencia de uso dada de una parte, por la necesidad de defender 
a los consumidores quienes ante la presencia de dos marcas idénticas o 
similares en el mercado ven afectada su capacidad de selecciôn como 
demandantes de bienes y servicios, y de otra, por la posibilidad de 
confusiôn fundada en la defensa de los empresarios quienes como 
primeros oferentes del producto estân interesados en que se establezca la 
identidad de este producto con el fabricante, a fin de informar sobre la 
calidad del mismo, su origen y las caracteristicas especiales que posee.
863 STJA de 2 de febrero de 2005, proceso 157-IP-2004.
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B) Mantenimiento del derecho
Destaca la doctrina segün la cual el mantenimiento de la plena 
efectividad del derecho exclusivo, implica el cumplimiento de 
determinadas cargas que corresponden al titular, cuales son, usar la 
marca, ejercitar las acciones por violaciôn contra quienes invadan el 
derecho exclusivo y renovarla^ "^  ^(STJA de 13 de enero de 2005, proceso 
116-IP-2004). En el Derecho comunitario andino, de acuerdo con el art. 
152 de la Decision 486 la duraciôn del registro de una marca es de diez 
anos, contados desde la fecha de su concesiôn, registro que podrâ 
renovarse por periodos sucesivos de diez anos. La renovaciôn, a tenor de 
la disposiciôn prevista en el art. 153 eiusdem, deberâ ser solicitada, por 
el titular de la marca o de un interesado légitime, dentro de los seis 
meses anteriores a la expiraciôn del registro, o dentro del plazo de gracia 
de seis meses posteriores a dicha expiraciôn. La solicitud de renovaciôn 
deberâ ir acompanada de los comprobantes de pago de las tasas 
establecidas, y en su caso, con el recargo correspondiente, cuando este 
sea permitido por las normas de los Paises parte.
Respecto a la renovaciôn, en la medida en que con ella puede 
continuarse disfrutando del derecho al uso exclusivo, es oportuno 
realizar algunas consideraciones toda vez que ha sido objeto de varios 
pronunciamientos en sede del TJA. Entiende que entre el registro de la 
marca y la renovaciôn existe una gran diferencia juridica: el registro a 
través de la solicitud créa o configura o da nacimiento u origen al derecho 
marcario a favor de su titular, el derecho original queda fijado y 
determinado con la inscripciôn o registro, en cuanto que la renovaciôn 
constituye una continuidad o prolongaciôn de ese derecho en el tiempo. 
En el procedimiento del registro, se admiten correcciones y oposiciones y 
se controvierten derechos, mientras que la renovaciôn es la simple 
manifestaciôn del interesado de continuar ejerciendo el derecho exclusivo 
sobre la marca, que ha tenido existencia pacifica durante el periodo de 
vigencia, por lo que no cabe, bajo estas consideraciones aceptar oposiciôn 
u observaciôn a una marca o denegar la solicitud de renovaciôn
864 A. Bercovitz, Apuntes de Derecho mercantil, Navarra, 2003, p. 496.
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argumentando, por ejemplo, que la marca que se pretende renovar atenta 
contra los principios de registrabilidad referidos en la esencia misma del 
signo (novedad, distintividad o visibilidad) o afectan a derechos de 
terceros (marcas similares), pues estas acciones y oposiciones son propias 
del trâmite de registro*^ .^ Ahora bien, el derecho a renovar la marca, no 
solo se confiere al titular de la misma, sino a los terceros que hayan 
obtenido derechos sobre ella, pues la expiraciôn del registro de la marca 
es un acontecimiento relevante que puede interesar a los mismos^^ .^
Como mas adelante se examina, el titular de la marca esta obligado a 
usarla, el Régimen andino, considéra que a los efectos de la renovaciôn, 
no se exigira prueba del uso de la marca, siendo tal renovaciôn 
automatica, otorgandose en los mismos términos del registro original. 
Claro esta, la renovaciôn puede ser parcial, cuando el titular del signo 
disponga reducir o limitar los productos o servicios senalados en aquel 
registro. El TJA en reiteradas ocasiones lo ha expresado, la concesiôn de 
la renovaciôn dependerâ ùnicamente de la legitimaciôn del peticionante; 
la formulaciôn oportuna de la solicitud y la presentaciôn de los 
comprobantes de pago, a mas que deberâ otorgarse en los términos del 
registro original o, de disponerlo el solicitante, en relaciôn con un 
numéro menor de productos o servicios.
Analizando el tema de la renovaciôn en el entomo andino, que 
interesa ademâs para determinar la vigencia del derecho en exclusiva 
sobre la marca que confiere el registro, el TJA ha precisado, en la sent, 
de 9 de noviembre de 1995, proceso 5-IP-95, que el registro de una 
marca sôlo puede extinguirse por las causales previstas en la norma 
comunitaria. Dichas causales en el sistema andino son: (i) Vencimiento 
del término de 10 anos para el cual fue concedida la marca sin que se 
hubiere renovado. (ii) Cancelaciôn del registro de la marca que décrété 
la Oficina Nacional Compétente, a solicitud de persona interesada, como 
ya se mencionô, cuando la marca no se hubiere utilizado en al menos 
uno de los Paises parte durante un término de 3 anos, o cuando la marca
STJA de 19 de marzo de 1996, proceso 13-IP-95.
866 de 14 de julio de 2004, proceso 43-IP-2004.
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sea idéntica o similar a una notoriamente conocida^^ .^ (iii) Nulidad del 
registro, decretada de oficio o a peticiôn de parte interesada, por la 
Ofîcina Nacional Compétente, en los eventos previstos para ello, como 
lo son ilegalidad, inexactitud de la solicitud y mala fe comprobada. (iv) 
Caducidad del registro cuando su titular no solicite la renovaciôn del 
mismo dentro del término legal, (v) Renuncia por parte de su titular a 
los derechos sobre el mismo. Renuncia que sôlo suite efectos cuando la 
Oficina Nacional Compétente haya producido la inscripciôn respectiva 
en los libros de registro correspondientes. En cuanto a la caducidad del 
registro, modo este de extinciôn del derecho al uso de la marca (STJA de 
17 de agosto de 1998, proceso 04-IP-98), las dos ùnicas causales que dan 
lugar a su declaratoria, son: la ya citada, que el titular no solicite la 
renovaciôn del registro dentro del término legal, incluido el periodo de 
gracia, asi como que faite el pago de las tasas, en los términos 
establecidos en la legislaciôn nacional del Pais parte. El TJA ha 
precisado al respecto que el mencionado modo de extinciôn, presupone 
la existencia y vigencia del registro del signo, y su declaratoria implica 
que el derecho exclusivo ha existido vâlidamente hasta el momento en 
que la caducidad se produce^^  ^ (STJA de 9 de marzo de 2005, proceso 
179-IP-2004), ya que ésta suite efectos ùnicamente ex nunc, Igualmente 
ha resaltado que la caducidad del registro por falta de renovaciôn sôlo se 
produce, en realidad, seis meses después de su vencimiento, ya que, si 
bien, seis meses antes de la expiraciôn del término inicial de diez anos 
contados a partir de la fecha de su concesiôn del registro, el titular de la 
marca, si desea mantener el registro en vigencia, deberâ necesariamente 
solicitar su renovaciôn, segùn el art. 153 de la Decisiôn 486, si tal titular 
no la solicita dentro de dicho plazo, el registro permanece en vigencia, 
incluso seis meses después de su vencimiento, de donde résulta que dentro 
de este tiempo el interesado podrâ solicitar la renovaciôn, siempre y 
cuando acompahe el comprobante de haber pagado las tasas 
correspondientes, si asi lo dispone la legislaciôn del respectivo Pais parte 
(STJA de 23 de febrero de 2005, proceso 14-IP-2005). Valga decir en
Vid. P. Bueno Martinez, “La marca notoria y la interpretaciôn prejudicial del 
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina”, Temas de Derecho industrial y  de la 
competencia, n° 5, 2001, pp. 61-106.
A. B q x c o v \ \ . z ,  Apuntes de Derecho mercantil..., op. cit., p. 502.
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este punto en relaciôn con la renuncia, que ésta puede ser parcial, en 
cuanto a los productos y servicios que distingue, limitândose en tal caso 
para distinguir ùnicamente ciertos productos o servicios de la clase a la 
que pertenece, validez de la renuncia para la que igualmente se exige, en 
atenciôn al principio registral, la inscripciôn en la Ofîcina Nacional 
compétente (STJA de 1 de diciembre de 2004, proceso 140-IP-2004). 
Por lo demâs, respeto a la renuncia el TJA también se ha pronunciado 
sobre la validez de la que ha sido formulada por la via de la transacciôn, 
considerando que siendo la transacciôn un contrato consensual en el que 
las partes se conceden prestaciones sobre derechos litigiosos y dudosos 
(res litigiosa et duvid) en el que las partes ceden derechos y otorgan 
ventajas, résulta posible que en el sistema andino, el titular del registro 
pueda renunciar mediante la transacciôn a sus derechos derivados de 
aquel, taies como el de exclusividad en el uso de la marca.
C) El uso como obligaciôn
Como se depreden de mùltiples sentencias del TJA, para el mismo, 
la razôn de ser de la obligaciôn de uso esta dada por la necesidad de 
consolidar la marca como bien material, pues siendo ella, segùn la 
doctrina un bien que no tiene una existencia sensible, necesita 
materializarse en cosas tangibles que puedan ser percibidas por los 
sentidos, senalando por ejemplo, que no tanto desde el punto de vista 
teôrico sino prâctico la marca no cumple sus funciones y sus objetivos 
mientras el titular no la ponga en circulaciôn o en movimiento a través 
de la comercializaciôn de productos y servicios (STJA de 7 de abril de 
1997, proceso 12-IP-96). Particularmente el Régimen comùn de 
propiedad industrial, contempla como medidas coercitivas, con las que 
pretende que tal obligaciôn se cumpla, de una parte, la cancelaciôn de la 
marca por falta de uso, de otra parte, la limitaciôn al derecho de 
oposiciôn a importaciones de productos provenientes de otro Pais parte, 
que estân contrasehados con igual marca, a la que ya se ha hecho 
referencia. La primera de ellas, como lo reconoce la doctrina, es la 
medida mâs efîcaz para garantizar el cumplimiento de las fmalidades
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perseguidas por el principio del uso obligatorio de la marca^^  ^(STJA de 
2 de febrero de 2005, proceso 157-IP-2004), por ejemplo, el TJA ha 
expresado que el incumplimiento de la exigencia del uso, sin motivo 
justificado, puede conducir, a solicitud de parte interesada, a la 
cancelaciôn, por parte de la Oficina Nacional compétente, del registro del 
signo y, por tanto, a la extinciôn, en peijuicio de su titular, del derecho a 
su uso exclusivo. La exigencia del uso, a objeto de prévenir la cancelaciôn 
del registro del signo, se funda en la necesidad de asegurar el 
cumplimiento de su funciôn principal, cual es la de identificar y distinguir 
en el mercado los bienes o servicios que constituyan su objeto (STJA de 
13 de enero de 2005, proceso 116-IP-2004).
D) Alcance del concepto de uso
La jurisprudencia del TJA détermina que el alcance del concepto de 
uso de la marca^^ ,^ debe fijarse en atenciôn a su forma, intensidad, 
temporalidad, asi como a quien ejerce ese uso^^\ Refiriéndose a 
distintas Decisiones que han regulado el Régimen comùn de la 
propiedad industrial, taies como la Decisiôn 311, 313, 344, lo que 
también podria sostenerse en el caso de la Decisiôn 486, ha sehalado 
que expresamente en dicho Régimen no se establecen condiciones 
minimas en cuanto a la cantidad y volumen de bienes comercializados a
C. Femândez-Novoa, op. cit., p. 360.
Decisiôn 486, Art. 166. “Se entenderâ que una marca se encuentra en uso 
cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio 
o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo 
que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o 
servicios y las modalidades bqjo las cuales se efectua su comercializaciôn en el 
mercado. También se considerarâ usada una marca, cuando distinga exclusivamente 
productos que son exportados desde cualquiera de los Paises parte, segùn lo 
establecido en el pârrafo anterior. El uso de una marca en modo tal que difïera de la 
forma en que fue registrada sôlo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su 
carâcter distintivo, no motivarâ la cancelaciôn del registro por falta de uso, ni 
disminuirâ la protecciôn que corresponda a la marca”.
En la califîcaciôn de un uso como efectivo y suficiente se sehala por ejemplo, 
que las ventas deberân tener continuidad (teniendo présenté el sector de que se 
trate), ademâs el uso sera efectivo, cuando la cifra de ventas de los productos en 
cuestiôn alcance un nivel minimo, para lo que debe tenerse présente la dimensiôn de 
la empresa de que se trate. C. Femândez-Novoa, op. cit., p. 367.
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manera de uso de la marca. Sin embargo, valiéndose de la doctrina y la 
jurisprudencia mâs generalizadas, considéra que el uso debe ser serio, de 
buena fe, normal e inequivoco. No se cumpliria con la obligaciôn de 
uso, si el signo, a través del cual se comercializan los productos o 
servicios que constituyan su objeto, es utilizado bajo una forma que 
difiera de la marca registrada en grado tal que altéré su capacidad 
distintiva (STJA de 13 de enero de 2005, proceso 116-IP-2004). Como 
se ha reiterado en la STJA de 11 agosto de 2004, proceso 83-IP-2004, el 
uso de la marca debe relacionarse directamente con las funciones de la 
marca, como lo es, la de distinguir un determinado producto o servicio 
que estâ en el mercado, trente a los consumidores, por tanto, si se ha 
cumplido dicha funciôn es algo que debe demostrarse concretamente en 
la realidad de los hechos.
Para medir el uso de la marca, el TJA destaca el carâcter relative del 
componente cuantitativo, no pudiendo establecerse en términos 
absolûtes, dado que se détermina en atenciôn al producto o servicio de 
que se trate y con las caracteristicas de la empresa que utiliza la marca, 
cita por ejemplo, el caso de una marca que verse sobre bienes de capital, 
para cuyo uso podria bastar demostrando que en un ano se han efectuado 
dos o très ventas, pues habida cuenta de su naturaleza, complejidad y 
elevado precio, ese numéro de operaciones tendia nivel comercial. En 
cuanto a la forma, entiende que el uso de la marca deberâ ser real y 
efectivo, no basta la mera intenciôn de usarla, no se admite un uso 
simplemente formai o simbôlico. Teniendo présente la finalidad 
identifîcadora de la marca, su uso deberâ materializarse mediante la 
prueba de la venta o de la disposiciôn de los bienes o servicios a titulo 
oneroso, como verdaderos actos de comercio, dado que en el Régimen 
andino ,una marca se entiende que se encuentra en uso, cuando los 
productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio 
o se encuentran disponibles en el mercado o cuando distinga 
exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los 
Paises parte^^ .^ Respecto a ésta ultima posibilidad, se advierte, como lo 
hace el TJA, que para acreditar el uso de la marca como fundamento 
legal de la prohibiciôn de importaciôn de productos procedente de otro
STJA de 9 de noviembre de 1995, proceso 17-IP-95.
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Pais parte contrasenado con igual marca, en los términos senalados en el 
Régimen andino, es necesario comprobar al mismo tiempo su uso dentro 
del mercado intemo. La normativa andina (antiguo art. 110 de la 
Decision 344, sustituido por el art. 166, establece una presunciôn iuris 
tantum, condicionada a la certeza del hecho que deba darse por 
conocido, cual es, que los productos o servicios que distingue la marca 
doméstica han sido puestos en el comercio. Se contempla entonces un 
aspecto tipico de derecho probatorio, pues el supuesto legal que debe 
darse por conocido tendra que probarse con antelaciôn al momento de 
invocar la presunciôn, en este caso, al prohibirse una importaciôn. En 
este orden de ideas, a juicio del TJA, la prueba de uso en este caso, debe 
producirse ex ante al ejercicio de las acciones de oposiciôn al uso por un 
tercero de la marca inscrita, y asi poder evaluar la validez de la 
actuaciôn administrativa o judicial interna, frente a la ley comunitaria.
E) Cancelaciôn del registro
De acuerdo con la Decisiôn 486 (art. 165), y como ya se ha 
mencionado, la Oficina Nacional compétente cancelarà^^  ^ el registro de 
una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo 
justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los 
Paises parte, cancelaciôn de un registro por falta de uso de la marca que 
también podrâ solicitarse como defensa en un procedimiento dé 
oposiciôn interpuesto con base en la marca no usada. En caso de que la 
falta de uso de una marca sôlo afecte a uno o a algunos de los productos 
o servicios para los cuales estuviese registrada, los mismos se eliminan 
de la lista de productos o servicios inicialmente protegidos, para lo que 
se toma en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios. 
Justifican la falta de uso y en tal caso el registro no puede cancelarse, la 
fuerza mayor o caso fortuito, los que deben probarse. Refiriéndose a la 
acciôn de cancelaciôn, el TJA ha manifestado que la misma prosperarâ, 
de acuerdo con la normativa comunitaria en la materia, cuando sin 
motivo justificado, la marca no hubiese sido utilizada en, al menos, uno
F. J. Viilacreses Real, Diferencias entre la nulidad y  la cancelaciôn al 
registro de marcas en la Comunidad Andina, Quito, 2002.
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de los Paises parte, por su titular, un licenciatario, u otra persona 
autorizada para ello, durante los très anos precedentes a la fecha de 
ejercicio de la acciôn. Con relaciôn a dicho término, el TJA ha resaltado, 
que la acciôn no podrâ intentarse antes de transcurridos très anos desde 
la fecha de notificaciôn de la resoluciôn que hubiese agotado el 
procedimiento administrativo de registro del signo. Estarian legitimados 
para solicitar la cancelaciôn del registro del signo, no sôlo los titulares de 
derechos subjetivos, sino también, como lo reconoce el TJA, los 
interesados legitimos, entendiéndose incluida la persona natural o juridica 
que pretenda usar la marca registrada y no utilizada -STJA de 27 de 
octubre de 1999, proceso 15-IP-99- o aquella que solicite registrar un 
signo idéntico o semejante, confundible con la marca no utilizada. De 
confîgurarse una circunstancia impeditiva de la cancelaciôn, de acuerdo 
con el TJA, como lo réitéra en su sent, de 2 de febrero de 2005 (proceso 
157-IP-2004) se paralizaria simplemente el cômputo del plazo de très 
anos fijado por la misma norma; pero, una vez desaparecida la 
correspondiente causa justificativa de la falta de uso, habrâ de reanudarse 
el cômputo del sehalado plazo legal.
El Régimen comùn de propiedad industrial en materia de uso de la 
marca, acoge la aplicaciôn de los principios procesales sobre la carga de 
la prueba de un hecho, que en términos générales, indican que ésta recae 
sobre quien lo alega en su propio beneficio, cuando establece que la 
carga de la pmeba del uso de la marca corresponderâ al titular del 
registro^ "^^ , criterio este sobre el que existe uniformidad en el entomo 
comparado e intemacional, pmeba que en el Derecho andino cobra 
importancia en la citada acciôn de cancelaciôn, en la posibilidad de 
oponerse a la importaciôn de productos con marcas idénticas o 
similarjes, en la que debe demostrar la utilizaciôn de la marca local, 
como condiciôn para ejercerla. Igualmente, recae la carga de la pmeba 
en el titular de la marca, cuando el mismo pretende alegar que el no uso 
de su marca se ha debido a causa justificada, como la fuerza mayor, el
Decision 486. Art. 167 “La carga de la prueba del uso de la marca 
corresponderâ al titular del registro. El uso de la marca podrâ demostrarse mediante 
facturas comerciales, documentes contables o certificaciones de auditoria que 
demuestren la regularidad y la cantidad de la comercializaciôn de las mercancias 
identificadas con la marca, entre otros”.
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caso fortuito (art. 165 de la Decision 486). La normativa andina 
expresamente, de manera enunciativa, considéra como medios 
probatorio idoneos para demostrar el uso, facturas comerciales, 
documentes contables o certificaciones de auditoria que demuestren la 
regularidad y la cantidad de la comercializaciôn de las mercancias 
identificadas con la marca. Ahora bien, la norma andina no establece el 
procedimiento para presentaciôn y verificaciôn de la prueba de uso de la 
marca, de donde résulta que este se rige por la legislaciôn interna de 
cada pais (STJA de 20 de junio de 1997, proceso 02-AI-96).
5. Notoriedad
A) Previo
La notoriedad, la cual esta relacionada con el uso de la marca, y que 
en cierta forma se sustrae, en determinadas casos, del principio registral, 
es también materia ffecuente en las sentencias del TJA, como ademâs lo 
es en otras latitudes. Dicho Tribunal en sent, de 29 de agosto de 1997, 
proceso 07-IP-96, califica de notoria a la marca pro vista de la cualidad 
de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes al 
grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o servicios de que 
se trate, por encontrarse ampliamente difundida entre dicho grupo^^ .^ La 
marca notoria^^  ^ se caracteriza por sus atributos especificos, asi como 
por la difusiôn y reconocimiento logrados en el circulo de consumidores 
del producto o del servicio que protege, que le permite obtener un alto 
grado de aceptaciôn por parte del pùblico consumidor. A mayor 
abundamiento, la marca notoriamente conocida^^  ^ es aquella en la que
Vid. P. Bueno Martinez, “La marca notoria...”, op. cit., pp. 61-106.
C. Lema Devesa, “Las nuevas perspectivas de notoriedad y renombre de la 
marca”, Estudios de derecho judicial, n° 49, 2003, pp. 281-304.
Ni el Derecho intemacional de marcas, ni el comunitario europeo, defmen lo 
que ha de entenderse por marca notoria, y en su caso renombrada, lo que si hacen es 
regular la protecciôn que ha de dispensarse a las mismas. La indefïniciôn legal 
genera diferentes posiciones doctrinales, lo que conduce a un confusionismo, no 
sôlo para los titulares de marcas, sino para quienes aplican el Derecho. En el âmbito 
intemacional se refîeren a la protecciôn de las marcas notoriamente conocidas el 
CUP, el ADPIC y la Recomendaciôn conjunta de la OMPI relativa a las
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convergen su difusion entre el pùblico consumidor del producto o 
servicio al que la marca se refiere con el uso intensivo de la misma y su 
consiguiente reconocimiento dentro de los circulos interesados por la 
calidad de los productos o servicios que ella ampara, ya que ningùn 
consumidor recordara ni difundirâ el conocimiento de la marca cuando 
los productos o servicios por ella protegidos no satisfagan las 
necesidades del consumidor, comprador o usuario, respectivamente. La 
difusiôn de la marca en los diferentes mercados, la intensidad del uso 
que de ella se hiciere, y el prestigio adquirido, influyen decisivamente 
para que ésta adquiera el carâcter de notoria, ya que asi el consumidor 
reconocerâ y asignarâ dicha caracteristica debido al esfuerzo que el 
titular de la misma realice para elevarla de la categoria de marca comùn 
u ordinaria al status de notoria (STJA de 23 de febrero de 2005. Proceso 
160-IP-2004). La STJA de 25 de noviembre de 2004 (proceso 145-IP- 
2004), recoge algunos factores, que segùn la doctrina, permitirian 
calificar a una marca como notoria: Manejar un amplio despliegue 
publicitario que hace que la marca sea conocida en un alto porcentaje de 
la poblaciôn en general; gozar de un uso intensivo y aceptaciôn, lo que 
produce que la marca sea difundida entre un gran nùmero de 
consumidores, segùn sea el carâcter mâs o menos masivo del producto; 
poseer trascendencia en la rama comercial o industrial en la que se 
encuentra; provocar en el pùblico una asociaciôn directa con el producto 
o servicio que identifica.
La marca notoria cuenta con un trato privilegiado en el Derecho 
intemacional y comparado, y como no podia ser menos, en el Derecho 
andino^^ .^ En la jurispmdencia, en ordenamientos que la regulan de 
manera précisa, incluso en los que no lo hacen, se ha reconocido el valor 
de las.marcas notorias, al admitir por ejemplo oposiciones con base en 
ellas, al reconocerle derechos prioritarios. De acuerdo con la doctrina la 
ratio iuris de su protecciôn busca bâsicamente, de un lado, protéger al
disposiciones de sobre la protecciôn de las marcas notoriamente conocidas, aprobada 
por la Asamblea del CUP y por la Asamblea de la OMPI en la trigésima cuarta serie 
de reuniones, celebradas del 20 al 29 de septiembre de 1999. L. Barbero Checa, 
Comentarios a la ley..., op. cit., p. 188.
M. Areân Lalin, “Las marcas notorias y la pirateria marcaria”, Los retos de la 
propiedad industrial en el siglo XXI, Lima, 1996, pp. 177 y ss
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pùblico consumidor contra el error en que séria inducido respecto del 
origen del producto, y de otro, protéger el bien patrimonial creado por 
su titular^^ .^
B) Protecciôn reforzada
La protecciôn especial que le otorga la normativa andina a la marca 
notoria^^ ,^ va mâs allâ de los principios de especialidad y territorialidad, 
que rigen en el caso de las marcas comunes, no estâ limitada (en estricto 
sensu) por tanto, a dichos principios. Se ha sostenido que las referidas 
marcas merecen protecciôn reforzada, dado que son especialmente 
atractivas de modo que résulta factible el aprovechamiento del prestigio 
ajeno, notoriedad que debe beneficiar es a quien la ha obtenido con su 
esfuerzo o ingenio, pero no a quienes la utilizan de forma oportunista y 
parasitariamente en productos o servicios que no pertenecen a quien la 
ha logrado (STJA de 9 de marzo de 2005, proceso 12-IP-2005). Por su 
naturaleza, se confieren respecto a las marcas notorias, otros derechos 
que no poseen las marcas comunes, aunque, como lo establece el sistema 
andino, su reconocimiento legal, exige la prueba de las circunstancias 
que, precisamente, le han dado tal caracteristica, pues se considéra que la 
notoriedad no surge del signo por si solo (STJA de 26 de enero de 2005, 
proceso 162-IP-2004). Como lo ha expresado el TJA, la protecciôn 
especial que se otorga a la marca notoriamente conocida, en relaciôn con 
el producto o servicio que constituya su objeto, se extiende -caso de 
haber riesgo de confusiôn por similitud con un signo solicitado para 
registro- con independencia de la clase a que pertenezca el producto o 
servicio de que se trate^ ^^  y del territorio en que haya sido registrada.
Vid. O. Echeverry, op. cit., pp. 79-80.
M. Areân Lalin, “Las marcas notorias y la pirateria marcaria”, Los retos de la 
propiedad industrial en el siglo XXI, Lima, 1996, pp. 177-188. R. Pérez 
Miranda, “La marca notoria y la interpretaciôn prejudicial del Tribunal de Justicia de 
la Comunidad Andina”, Temas de Derecho Industrial y  de la competencia 5. 
Propiedad intelectual en Iberoamerica (C. M. Correa, dir.), Buenos Aires, 2001, pp. 
61-107.
La protecciôn reforzada, por ejemplo, mâs allâ de la régla de la especialidad 
ha de otorgarse, conforme al Derecho comunitario europeo, a aquella marca que es 
conocida por una parte significativa del pùblico al que se destinan los productos o
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pues se busca prévenir su aprovechamiento indebido, asi como impedir 
el peijuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza 
distintiva o a la reputaciôn de aquella (STJA de 10 de noviembre de 
1994, proceso 143-IP-2004).
El Derecho andino otorga amplia protecciôn a los signos distintivos 
notorios, de tal modo que se impide la reproducciôn, imitaciôn, 
traducciôn o trascripciôn de los mismos, a fin de prévenir la diluciôn^^  ^
de la fuerza distintiva de la marca^^  ^ y el aprovechamiento indebido de 
su prestigio (STJA de 25 de noviembre de 2004. Proceso 145-IP-2004). 
Reconocimiento de tal notoriedad que précisa, tal como lo mencionaba 
el TJA refiriéndose a la Decisiôn 344, conocimiento en el pais en que se 
haya solicitado su registro o en el comercio subregional, o intemacional 
sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados, es decir, por la mayor 
parte del sector de consumidores o usuarios a que estén destinados los 
bienes o servicios correspondientes (STJA de 9 de marzo de 2005, 
proceso 06-IP-2005).
En cuanto al principio de territorialidad, relacionado con esta 
temâtica, se ha sostenido que cuando se trata de la marca notoria, éste 
principio se reformula dândole otro alcance y “dimensiôn geogrâfica”, 
dado que frente a ella la protecciôn no se circunscribe al pais donde se 
registrô, sino que adquiere una connotaciôn intemacional, incluso 
universal, porque cualquiera sea el lugar de su registro, el titular puede 
hacer valer sus derechos, cuando menos en la CAN^ "^^ , siempre que se
servicios a los que la misma se api ica en el mercado. L. Barbero Checa, 
Comentarios a la ley..., op. cit., p. 193.
La marca notoria debe ser protegida, el vinculo que se genera entre marca 
producto o servicio no debe ser quebrantado, ni diluido. Ello no implica monopolio, 
sino mâs bien es la preservaciôn de un valioso activo, creado como consecuencia de 
su actividad, entre su titular y el consumidor. J. Otaméhdi, Derecho de Marcas, 
Buenos Aires, 2002, p. 230.
Vid. G. Martinez Medrano y G. Soucasse, op. cit., pp. 125 y ss.
Se debatiô en su dia, la extension territorial de la protecciôn de la marca 
notoria en el entomo andino. En este sentido se discutiô si debia ser el mercado 
ampliado el territorio sobre el cual debe apreciarse la notoriedad y si tal apreciaciôn 
debia ser de tipo nacional o si los criterios establecidos para evaluar la notoriedad 
eran suficientemente amplios y satisfactorios. Finalmente se acordô que la 
evaluaciôn pudiera considerar la notoriedad en territorio nacional, sin peijuicio de 
considerar el mercado subregional en tal evaluaciôn. 
http://www.comunidadandina.org/propiedad/intelectual2.htm
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den las condiciones para que la notoriedad despliegue sus efectos^^ .^ En 
esa misma linea de argumentaciôn, la protecciôn de la marca notoria, 
debe garantizar el derecho a registro, y lo que es mâs importante, la 
tutela judicial efectiva, con la que se pretende evitar los actos de 
usurpaciôn^^^ o perturbaciôn por parte de terceros, que pretenden 
aprovecharse de la notoriedad favoreciéndose del prestigio adquirido en 
el exterior o, incluso, en el pais en el que buscan su inscripciôn. La 
notoriedad, por ejemplo, hace que en la comparaciôn de una marca 
comùn y una marca notoria, el criterio a aplicarse debe ser mâs riguroso, 
con el propôsito de evitar que un tercero, no autorizado, pretenda 
aprovechar indebidamente el prestigio y difusiôn de la marca notoria, al 
tratar de inscribir una nueva, que sea semejante o idéntica con una de tal 
condiciôn, este hecho puede causar confusiôn que resultaria peijudicial 
tanto para el consumidor como para el titular de la marca notoria que ha 
invertido en procura de ubicar su marca en un nivel superior (STJA de 
25 de noviembre de 2004, proceso 145-IP-2004).
C) Cuestiones probatorias
Tal y como se mencionô, la notoriedad de la marca constituye un 
hecho que debe ser probado, para lo cual, de acuerdo con el régimen 
andino, debe tenerse en cuenta, entre otros, los criterios que a titulo 
ejemplificativo el mismo contempla, relatives a la extensiôn de su 
conocimiento, la intensidad y el âmbito de la difusiôn y de la publicidad 
o promociôn de la marca, su antigüedad y uso constante, y el anâlisis de 
producciôn y mercadeo de los productos que la marca distingue. El TJA 
resalta que la previsiôn normativa de los indicadores de notoriedad de la 
marca, hace inaplicable a su respecto la mâxima notoria non egent 
probatione, pues como el mismo expone, a diferencia del hecho notorio, 
la notoriedad de la marca no se halla implicita en la circunstancia de ser
J. F. Ramirez Gômez, op. cit., p. 246.
La pirateria amenaza la actividad econômica de un pais, afecta 
negativamente su reputaciôn intemacional, es contraria a los dictados de la 
competencia leal, ocasiona pérdidas importantes para el propietario del derecho, los 
consumidores, el sector gubemamental (disminuciôn de sus ingresos fiscales). G. 
Gômez Muci, op. cit., p. 70.
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ampliamente conocida, sino que es necesaria la demostracion suficiente 
de su existencia, a través de su prueba. La prueba de la notoriedad debe 
ser anterior a la solicitud impugnada, para que con base en la misma 
pueda impedirse el registro de otra solicitada o anular el registro ya 
efectuado (STJA de 13 de marzo de 1998, proceso 08-IP-98). Prueba 
que corresponde a quien la alega en su favor, para lo que puede valerse 
de los medios probatorios que la legislaciôn interna haya previsto y el 
reconocimiento corresponde otorgarlo, segùn el caso, como lo ha 
comentado el TJA, a la Oficina Nacional Compétente o a la Autoridad 
Nacional Compétente, con base en las pmebas presentadas, las que serân 
analizadas por el administrador o por el juez de acuerdo con los 
principios de la sana critica. Tribunal que igualmente reconoce que no es 
fâcil determinar si la marca ostenta la calidad de notoria o no, lo que debe 
ser analizado cuidadosamente por la autoridad nacional compétente, dado 
que tal califîcaciôn constituirà el fundamento juridico para que el signo 
distintivo goce de una protecciôn especial y ampliada dentro del sistema 
marcario.
Finalmente, conviene citar un asunto conocido por el TJA en via de 
interpretaciôn prejudicial, en el que en el procedimiento principal que 
origino su intervenciôn, la demanda adujo haber obtenido el registro de 
su signo distintivo en varios paises del mundo y que en tal sentido, era 
su légitimé propietario, por lo que consideraba que en estricto derecho 
debia concederse su registro en el Pais parte en el que le habia sido 
denegado por la existencia de una marca registrada en el mismo (STJA 
de 9 de marzo de 2005, proceso 012-IP-2005). A pesar de dichas 
alegaciones, lo cierto es que la Ofîcina de Registro Nacional compétente 
del tal Pais parte, no concediô protecciôn registral al signo en cuestiôn, 
pues, aunque estaba registrada a nombre de la demanda en varios paises 
del mundo, pero en ninguno de la CAN, no se demostrô en el proceso de 
registro intemo, que gozarâ de la calidad de notoria, toda vez que, como 
se ha expuesto, la protecciôn de una marca en el entomo andino se 
confiere ùnicamente por el registro en el pais en donde se concede, en 
virtud del principio de territorialidad, cuya excepciôn se da en el 
supuesto de que la marca sea notoria, hecho este, se réitéra, que no fue 
probado.
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III. Derechos de autor y derechos conexos
1. Protecciôn conferida
A) Normativa comùn
El Régimen comùn sobre derechos de autor y derechos conexos en el 
entomo andino, se recoge en la Decision 351. En la misma, como en 
normativa analoga a la de su especie^^  ^ y siguiendo lineamientos 
intemacionales como la Convencion de Bema y el ADPIC se contempla 
el principio de trato nacional^* ,^ art. 2 de dicha Decision, de acuerdo con 
el cual cada Pais parte de la CAN concédera a los nacionales de otro 
pais, una protecciôn no menos favorable que la reconocida a sus propios 
nacionales en materia de derecho de autor y derechos conexos. En este 
Régimen comùn se incluyen una serie de definiciones (art. 3), por 
ejemplo, de lo que ha de entenderse, entre otros, por: autor, esto es, la 
persona fïsica que realiza la creaciôn intelectual; artista intérprete o 
ejecutante, persona que représenta, canta, lee, recita, interpréta o ejecuta 
en cualquier forma una obra; copia o ejemplar, soporte material que 
contiene la obra, como resultado de un acto de reproducciôn; 
distribuciôn al pùblico, puesta a disposiciôn del pùblico del original o 
copias de la obra mediante su venta, alquiler, préstamo o de cualquier 
otra forma; divulgaciôn, hacer accesible la obra al pùblico por cualquier 
medio o procedimiento; publicaciôn, producciôn de ejemplares puestos 
al alcance del pùblico con el consentimiento del titular del respectivo 
derecho, siempre que la disponibilidad de taies ejemplares permita 
satisfacer las necesidades razonables del pùblico, teniendo en cuenta la 
naturaleza de la obra.
La Decisiôn 351 dedica el capitule II a determinar el objeto de la 
protecciôn, y su capitule III a los titulares de derechos, en el que se 
indica que se presume autor, salvo pmeba en contrario, la persona cuyo
C. M. Correa, “Expansion y fortalecimiento del sistema de propiedad 
intelectual...”, op. cit., p. 292.
OMPI, “Implicaciones del Acuerdo sobre los ADPIC...”, op. cit., p. 215.
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nombre, seudônimo u otro signo que la identifique, aparezca indicado en 
la obra (art. 8), al tiempo que entiende que las personas naturales o 
juridicas ejercen la titularidad originaria o derivada, de conformidad con 
la legislaciôn nacional, de los derechos patrimoniales de las obras 
creadas por su encargo o bajo relaciôn laboral, salvo prueba en contrario 
(art. 10). En cuanto a los derechos otorgados a sus titulares, protege 
tanto a los morales (siguiendo la orientaciôn europea) como a los 
patrimoniales^^^, fijando respecto a éstos ùltimos, tanto la duraciôn^^  ^de 
la protecciôn^^\ como las limitaciones y excepciones a los mismos. 
Tiene especial atenciôn en la Decisiôn en comento, los programas de 
ordenador^^  ^ y las bases de datos, entendiendo a los primeros, como la 
expresiôn de un conjunto de instrucciones mediante palabras, côdigos, 
planes o en cualquier otra forma que, al ser incorporadas en un 
dispositive de lectura automatizada, es capaz de hacer que un ordenador 
-un aparato electrônico o similar capaz de elaborar informaciones-, 
ejecute determinada tarea u obtenga determinado resultado, programa de 
ordenador que comprende también la documentaciôn técnica y los 
manuales de uso. Protege a esta categoria de obras, tal y como lo indica 
el ADPIC, en los mismos términos que las obras literarias, pero 
decantândose por aplicar a los mismos lo dispuesto en el art. 6 bis de la 
Convenciôn de Bema, referente a los derechos morales (art. 23 Decisiôn 
351). En cuanto a las bases de datos, la Decisiôn de referencia détermina 
que son protegidas siempre que la selecciôn o disposiciôn de las
La manifestaciôn monopolistica de los derechos intelectuales se observa 
dentro de su contenido patrimonial, esto es, aquellas facultades que tienden a 
reservar a su titular las posibilidades de lucro que se deriven de la posibilidad de 
reproducir o materializar su creaciôn. H. Baylos Corroza, op cit., p. 211.
El limite temporal de los derechos de autor y derechos afines garantiza que 
las creaciones reviertan en el conjunto de la sociedad, al caducar los derechos 
exclusivos y caer la obra y prestaciones en el dominio pùblico. F. Carbajo Cascôn, 
op. cit., p. 11.
De acuerdo con el art. 59 de la Decisiôn 351 los plazos de protecciôn 
menores que estuviesen corriendo, de conformidad con las legislaciones internas de 
los Paises parte, quedarân automâticamente prorrogados hasta el vencimiento de los 
plazos dispuestos en la misma. No obstante, se aplicarân los plazos de protecciôn 
contemplados en las legislaciones internas de los Paises parte, si éstos fueran 
mayores que los previstos en tal Decisiôn.
J. Watal, op. cit., p. 222.
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materias constituyan una creaciôn intelectual, protecciôn concedida que 
no se extiende a los datos o informaciôn compilados, pero no afectara 
los derechos que pudieran subsistir sobre las obras o materiales que la 
conforman. Al tiempo, mencionar que de acuerdo con el art. 58 de la 
Decisiôn 351, los programas de ordenador, como obras expresadas por 
escrito, y las bases de datos, por su carâcter de compilaciones, gozan de 
la protecciôn por el derecho de autor, aun cuando se hayan creado con 
anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la misma.
Por otra parte, la Decisiôn 351 régula lo relativo a la transmisiôn y 
cesiôn de derechos intelectuales en sus arts. 29 a 32, resaltando en éste 
ultimo que en ningùn caso, las licencias légales u obligatorias previstas 
en las legislaciones internas de los Paises Miembros, podrân exceder los 
limites permitidos por la Convenciôn de Bema o por la Convenciôn de 
Ginebra. En lo que a derechos conexos se refiere, esta Decisiôn los 
contempla en su capitulo X. Respecto a la gestiôn colectiva de derechos 
de autor y derechos conexo, indica que las sociedades encargadas de la 
misma, estarân sometidas a la inspecciôn y vigilancia por parte del 
Estado, debiendo obtener de la oficina nacional compétente la 
correspondiente autorizaciôn de funcionamiento. La afiliaciôn a dichas 
sociedades es voluntaria, salvo disposiciôn expresa en contrario de la 
legislaciôn intema de los Paises parte de la CAN. Entre otras 
disposiciones, y por lo demâs, la Decisiôn 351 establece que la 
protecciôn que se otorga a las obras literarias y artisticas, 
interpretaciones y demâs producciones salvaguardadas por el derecho de 
autor y los derechos conexos, en los términos de la misma, no estarâ 
subordinada a ningùn tipo de formalidad, por tanto, la omisiôn del 
registro no impide el goce o el ejercicio de los derechos reconocido en la 
normativa andina (art. 52).
Ahora bien, puede sostenerse que es mâs bien escasa la 
jurispmdencia del TJA en materia de derechos de autor y derechos 
conexos, lo que, entre otros factores, puede deberse a la armonizaciôn 
andina en tomo a esta problemâtica intelectual. En materia de derechos 
de autor^^ ,^ se ha pronunciado por ejemplo, respecto al principio de
Vid. H. M. D'Urso, “Acuerdos intemacionales sobre derechos de autor y su 
aplicabilidad en Iberoamérica”, III Seminario de Propiedad Industrial e Intelectual
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complementariedad, al que ya se hizo referencia, por ejemplo, en lo que 
a las medidas que podrâ ordenar la autoridad nacional compétente de los 
Paises parte de la CAN cuando haya tenido lugar la infracciôn de esta 
categoria de derechos (art. 57 de la Decision 351). El TJA ha precisado al 
respecto, que los procedimientos, se sujetarân a las normas del derecho 
nacional, en aplicaciôn del principio de complementariedad entre el 
Derecho comunitario y el Derecho nacional, ya que la norma comunitaria 
se hace efectiva a través de la legislaciôn intema del Pais parte de que se 
trate. Todo proceso llevado a cabo por la autoridad nacional deberâ 
ademâs observar los principios del debido proceso (STJA de 17 de marzo 
de 2004, proceso 139-IP-2003), facultândose a tal autoridad nacional, 
ante la infracciôn comprobada de los derechos de esta indole, para 
ordenar: a) El pago al titular del derecho infringido de una reparaciôn o 
indemnizaciôn adecuada en compensaciôn por los danos y peijuicios 
sufridos con motivo de la violaciôn de su derecho; b) Que el infractor 
asuma el pago de las costas del proceso en que haya incurrido el titular 
del derecho infringido; c) El retiro defmitivo de los canales comerciales, 
de los ejemplares que constituyan infracciôn del derecho; d) Las 
sanciones pénales équivalentes a aquellas que se aplican a delitos de 
similar magnitud.
B) Naturaleza y objeto de la protecciôn
La Decisiôn 351 comienza su articulado diciendo que sus 
disposiciones tienen por finalidad reconocer una adecuada y efectiva 
protecciôn a los autores y demâs titulares de derechos, sobre las obras 
del ingenio, en el campo literario, artistico o cientifîco, cualquiera que 
sea el género o forma de expresiôn y sin importar el mérito literario o 
artistico ni su destino. Se protegen ademâs, los derechos conexos 
referidos en su capitulo X. El TJA se ha pronunciado respecto a la 
naturaleza y objeto de la protecciôn que se otorga al derecho de auto/^"^
en Iberoamérica: Como protéger sus derechos de propiedad industrial e intelectual, 
Madrid, pp. 107-126.
Antiguamente en los paises europeo s se habia desarrollado para los libros un 
sistema de privilegios, al servicio sobre todo de los intereses del impresor y del 
editor y debia asegurarles contra la reimpresiôn de otros, con base en una idea
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en el sistema comimitario (STJA de 17 de marzo de 2004, proceso 139- 
IP-2003), expresando que protege todas las manifestaciones originales 
que sean fruto del ingenio humano, cuando ellas son o pueden ser 
accesibles a la percepciôn sensorial y pueden ser objeto de reproducciôn 
por cualquier medio apto a tal finalidad. Como se reconoce en otros 
ordenamientos, es un derecho que se ejerce sobre un bien inmaterial y 
que esta regulado y es objeto de protecciôn de la Decision 351 en la que 
se define la obra sobre la que se ejerce este derecho, como toda creaciôn 
intelectual original de naturaleza artistica, cientifica o literaria, 
susceptible de ser divulgada o reproducida en cualquier forma. El objeto 
de protecciôn es la obra intelectual, y su acreedor, el sujeto del 
derecho^^ ,^ es el autor.
El mismo TJA, cita en sus sentencias nociones de lo que es obra 
intelectual, como aquella que la concibe como una creaciôn de la 
inteligencia, con notas de originalidad y significaciôn. Toda expresiôn 
personal de la inteligencia que tenga individualidad, que desarrolle y 
exprese, en forma integral, un conjunto de ideas y sentimientos que sean 
aptos de ser hechos pùblicos y reproducidos, expresiôn personal, 
original y novedosa de la inteligencia, resultado de la actividad del 
espiritu, que tenga individualidad, que représente o signifique algo y sea 
una creaciôn integral (STJA de 17 de marzo de 2004, proceso 139-IP- 
2003)^^ .^ Subraya que la “obra” intelectual, de acuerdo con la doctrina 
debe ser el resultado del talento creative del hombre, en el dominio 
literario artistico o cientifico; se protege con independencia del género 
de la obra, su forma de expresiôn mérito o destine; ese producto del 
ingenio humano, por su forma de expresiôn, exige caracteristicas de
filosôfîca-iusnaturaiista,. convirtiéndose el derecho de autor en el siglo XIX en una 
instituciôn del derecho positivo, innovaciôn que se debio a la legislaciôn. Vid. H. 
Coing, op. cit., pp. 195 y ss.
No es posible asimilar el derecho exclusivo que tiene el autor de explotar su 
obra a la figura del “monopolio de mercado”, porque el derecho de autor solamente 
reconoce ese derecho exclusivo sobre una obra determinada, pero no impide a los 
demâs competir en el mismo mercado con sus propias creaciones, de suerte que los 
competidores (cada uno con sus propias obras, interpretaciones, producciones o 
emisiones) pueden entrar a él y sera el pùblico quien elija las obras, prestaciones, 
producciones y transmisiones de su preferencia. R. Antequera Parilli, “La protecciôn 
de los derechos de autor y los derechos conexos.. op. cit.
M. A. Emery, Propiedad Intelectual, Buenos Aires, 2003, p . 11.
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originalidad (STJA de 17 de marzo de 2004, proceso 139-IP-2003)^^ .^ 
La protecciôn reconocida por la Decisiôn 351 (art. 4) recae sobre todas 
las obras, sean literarias, artisticas o cientificas, que puedan reproducirse 
o divulgarse por cualquier forma o medio conocido o por conocer. 
Incluyendo, pero sin limitarse a: las obras expresadas por escrito, las 
conferencias, alocuciones, sermones y otras obras de la misma 
naturaleza; las composiciones musicales con letra o sin ella; las obras 
dramâticas y dramàtico-musicales, las coreogrâfîcas y las pantomimas, 
las cinematogrâficas y demâs obras audiovisuales expresadas por 
cualquier procedimiento, las de bellas artes, incluidos los dibujos, 
pinturas, esculturas, grabados y litografïas, las de arquitectura, las 
fotogrâficas y las expresadas por procedimiento anâlogo a la fotografîa, 
las de arte aplicado; las ilustraciones, mapas, croquis, pianos, bosquejos 
y las obras plâsticas relativas a la geografïa, la topografîa, la arquitectura 
o las ciencias; los programas de ordenador; las antologias o 
compilaciones de obras diversas y las bases de datos, que por la 
selecciôn o disposiciôn de las materias constituyan creaciones 
personales. Esta Decisiôn entiende ademâs, que son obras distintas de la 
original, las traducciones, adaptaciones, transformaciones o arreglos de 
otras obras (art. 5). Por su parte, se establece la independencia de 
derechos de autor y los derechos conexos, ya que la protecciôn prevista 
para éstos ùltimos no afectarâ en modo alguno la protecciôn de los 
primeros (art. 33).
La existencia de la protecciôn de los derechos de autor, acorde con la 
normativa intemacional, se condiciona a la originalidad. Para algunos 
autores la originalidad significa que la obra pertenezca efectivamente al 
autor; que sea obra suya y no copia de la obra de otro; la creaciôn no se 
contempla como aportaciôn del autor al acervo de las creaciones 
anteriormente existentes, de modo que venga a incrementarlo 
mejorândolo, lo que explicaria el valor que en la obra habria de 
representar ser nueva^^ .^ Al igual que otros cuerpos normativos, 
siguiendo seguramente los dictados del Derecho intemacional
R. Antequera Parilli, El nuevo régimen del derecho de autor en Venezuela, 
Caracas, 1994, p. 32.
Vid. STJA de 17 de marzo de 2004, proceso 139-1P-2003.
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materializado en tratados en la materia, Convenciôn de Berna y el 
ADPIC, la regulaciôn andina protege exclusivamente la forma mediante 
la cual las ideas del autor son descritas, explicadas, ilustradas o 
incorporadas a las obras. Como lo resalta el TJA, las ideas son 
universales y pueden divulgarse sin restricciôn alguna, protegiéndose la 
individualidad, originalidad y estilo propio del autor para manifestar sus 
ideas, ya que en este âmbito se entiende que una simple idea, 
independiente de su valor, no esta protegida, lo que implica que la 
normativa tiene en consideraciôn la forma del derecho de autor y no el 
fondo, al reconocerle su derecho al autor, no se le déclara propietario de 
las ideas en si mismas, sino de la forma enteramente original e 
individual que les ha dado^^  ^ (STJA de 17 de marzo de 2004, proceso 
139-IP-2003).
Entre otras consideraciones que podrian efectuarse del Derecho 
andino en materia de derechos de autor, como lo ha expuesto el TJA, 
encontramos: (i) Las obras protegidas, dentro de las que se citan las 
obras expresadas por escrito, pueden considerarse como creaciones que 
se materializan a través del empleo de signos grâficos que permiten su 
lectura y comprensiôn. (ii) La calificaciôn de autor esta vedada a las 
personas juridicas, siendo la persona fïsica que créa la obra intelectual la 
ùnica que ostenta la calidad de autor, criterio acogido en la norma 
comunitaria, como también se sehala en varios instrumentes de 
armonizaciôn intemacional, por ejemplo, en el glosario de la OMPI. (iii) 
Se establece una presunciôn de autoria, que admite pmeba en contrario, 
a favor de la persona cuyo nombre, seudônimo, u otro signo que la 
identifica, aparezca indicado en la obra. (iv) Los derechos sobre la obra 
se otorgan sin necesidad de formalidad alguna. La obra se protege desde 
su creaciôn, desde que puede ser considerada como tal, abarcando el 
conjunto de potestades que se le conceden al autor sobre su obra. Para 
que al autor se le reconozca su calidad de tal y en su virtud goce de los 
derechos que le son conferidos, como lo précisa la Convenciôn de 
Bema, art. 15, es suficiente con que su nombre aparezca en la obra de la 
forma usual.
899 C. Mascarenas, Nueva Enciclopedia Jundica, t. III, Barcelona, 1951, p. 137.
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Siguiendo también patrones intemacionales, el registre en materia de 
derechos de autor, en la estera andina, cumple ùnicamente una funciôn 
declarativa y de naturaleza probatoria. Asi, la formalidad del registre no 
es acogida en el sistema andino, no es constitutiva, no es un requisite para 
la protecciôn de esta clase de derechos. Se tutelan los intereses del autor 
de manera incondicional. A mayor abundamiento, como lo expresa el 
TJA se trata de un registre facultative y no necesario que, por lo mismo, 
en manera alguna puede hacerse obligatorio, menos como condiciôn 
para el ejercicio de los derechos reconocidos al autor o para su 
protecciôn por parte de la autoridad pùblica. Es claro, se deja a criterio 
del autor registrar o no su creaciôn. Empero, si opta por no hacerlo, elle 
no puede constituirse en impedimento para el ejercicio de los derechos 
que de tal condiciôn, la de autor, derivan; tampoco para que las 
autoridades se eximan de protegérselos en los términos de la ley y, 
menos aün, que condicionen o subordinen la protecciôn y garantia a 
cualesquiera formalidades, y entre ellas, especialmente, a la del registre. 
En resumen, la ley andina acoge el criterio que hoy impera en casi todos 
los ordenamientos juridicos en el sentido de que la protecciôn de los 
derechos autorales se realiza sin necesidad de que el autor cumpla con 
formalidad o requisite alguno, como el del registro por ejemplo. De esta 
manera, siendo el registro meramente declarative, su utilizaciôn o no por 
el autor constituye una opciôn de este que, por supuesto, no puede ser 
desconocida por la administraciôn, ni aùn con el pretexto de brindarle 
una mayor o mas efectiva protecciôn de sus derechos (STJA de 6 de 
septiembre de 2000, proceso 64-IP-2000).
2. Alcance de la protecciôn
A) Derechos conferidos
Dentro de los derechos que se reconoce al autor en la subregiôn 
andina, figuran una serie de derechos morales^^ ,^ los cuales se 
caracterizan por ser imprescriptibles, inaliénables, inembargables e 
irrenunciables. Facultan al autor en primer lugar, para conservar la obra
^  M. T. Sundara Rajan, op. cit., p. 33.
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inédita o divulgarla. En virtud de esta prerrogativa, como lo précisa el 
TJA, el autor tiene la potestad de mantener la obra inédita o darla a 
conocer al pùblico en el momento que lo estime conveniente. En 
segundo lugar, para reivindicar la patemidad de la obra en cualquier 
momento. Como lo cita el TJA en sus sentencias, ésta es una potestad 
juridica inherente a la personalidad del autor, que le atribuye el poder de 
hacerse reconocer en todo momento como tal y hacer figurar sobre la 
obra su propio nombre, en su condiciôn de creador que no nace, 
precisamente, de la inscripciôn de la misma en el Registro respectivo, 
sino cuando el autor la materializa como suya. En tercer lugar, oponerse 
a toda deformaciôn, mutilaciôn o modificaciôn que atente contra el 
decoro de la obra o la reputaciôn del autor. Facultad de la que si goza el 
autor, en cuanto conserva el poder de introducirle modificaciones a su 
creaciôn, que subsiste incluso después de haber cedido sus derechos 
patrimoniales. Ahora bien, de acuerdo con la normativa comunitaria las 
legislaciones internas de los Paises parte de la CAN pueden reconocer 
otros derechos de orden moral, lo que puede generar diferencias en las 
regulaciones de dichos paises.
El autor también es acreedor (al igual que los titulares de derechos 
conexos) de derechos patrimoniales^^% éstos se refieren al beneficio o 
prestaciôn econômica que se obtendrâ por la publicaciôn y difusiôn de la 
obra; tienen la particularidad de ser transferibles, renunciables y 
temporales. Taies derechos, existen y pueden ser ejercidos, desde que la 
obra ha dejado de ser inédita, a diferencia de los derechos morales, 
como se indicé, pueden transferirse por acto entre vivos o mortis causa. 
Su vigencia, es determinada y limitada en el tiempo, la cual, siguiendo 
los minimos estândares intemacionales, es la del tiempo de vida del 
autor, mas 50 anos después de su muerte^^ .^ Por su parte, la duraciôn de
En la tradiciôn juridica europea continental la calificaciôn patrimonial no 
excluye la dimensiôn o vertiente moral del derecho de los autores. M. Bassols 
Coma, “Derecho a la propiedad”, Comentarios a la Constituciôn Europea, Valencia, 
Tirant Lo Blanch, 2004, p. 593.
En el entomo comunitario europeo el plazo de protecciôn de los derechos de 
autor, como ya se ha expuesto, se encuentra armonizado a través de la Directiva 
93/98/CEE, segün la cual los derechos de autor sobre obras literarias y artisticas se 
extenderân durante la vida del autor y setenta ahos después de su muerte.
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los derechos patrimoniales de los titulares de derechos conexos es 
también de 50 anos, contados, dependiendo de la modalidad, a partir del 
primero de enero del aho siguiente a aquél en que tuvo lugar la 
interpretacion o ejecucion, se haya realizado la fijacion o la emision. 
Los autores, y en su caso sus derechohabientes, pueden autorizar o 
prohibir la reproducciôn de la obra por cualquier forma o procedimiento; 
la comunicaciôn pùblica de la obra por cualquier medio que sirva para 
difundir las palabras, los signos, los sonidos o las imâgenes; la 
distribuciôn pùblica de ejemplares o copias de la obra mediante la venta, 
arrendamiento o alquiler; la importaciôn al territorio de cualquier Pais 
parte de la CAN de copias hechas sin autorizaciôn del titular del 
derecho^^ ;^ la traducciôn, adaptaciôn, arreglo u otra transformaciôn de la 
obra. Los artistas intérpretes^^ o ejecutantes tienen el derecho de 
autorizar o prohibir la comunicaciôn al pùblico en cualquier forma de 
sus interpretaciones y ejecuciones no fîjadas, asi como la fijaciôn y la 
reproducciôn de sus interpretaciones o ejecuciones, no obstante, dichos 
titulares no podrân oponerse a la comunicaciôn pùblica de su 
interpretaciôn o ejecuciôn, cuando constituyan por si mismas una 
ejecuciôn radiodifundida o se hagan a partir de una fijaciôn previamente 
autorizada. Los productores de fonogramas tienen el derecho de 
reproducciôn, de impedir la importaciôn de copias del fonograma, 
hechas sin la autorizaciôn del titular; distribuciôn, y, el de remuneraciôn, 
esto es, el derecho a percibir una remuneraciôn por cada utilizaciôn del 
fonograma o copias del mismo con fines comerciales, la que podrâ ser 
compartida con los artistas intérpretes o ejecutantes en los términos que 
establezcan las legislaciones internas de los Paises parte de la CAN. Tal 
prerrogativa dejada a la normalizaciôn nacional, puede afectar la
independientemente de la fecha en la que la obra haya side licitamente hecha 
accesible al pùblico. De donde résulta que es menor la protecciôn andina.
A sensu contrario si la importaciôn se hace con la autorizaciôn del titular del 
derecho, se entenderia que esta permitida la libre circulaciôn de la copia de que se 
trate en el territorio de la CAN, lo que no es mas que el agotamiento del derecho de 
distribuciôn.
Los artistas intérpretes que cuentan ademâs con derechos morales, taies 
como, el de patemidad y el de oponerse a toda deformaciôn, mutilaciôn o cualquier 
otro atentado sobre su interpretaciôn o ejecuciôn que pueda lesionar su prestigio o 
reputaciôn.
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armonizaciôn en la subregiôn, en lo que a este aspecto se refîere. Los 
organismos de radiodifusiôn gozan del derecho exclusivo de autorizar o 
prohibir la retransmisiôn de sus emisiones por cualquier medio o 
procedimiento; la fijaciôn de sus emisiones sobre una base material; y, 
la reproducciôn de una fijaciôn de sus emisiones.
Ùnicamente el titular de los derechos patrimoniales sobre la obra 
esta facultado para explotarla o permitir su explotaciôn^^^. Asi, tal titular 
puede ejercer ciertos derechos sobre la misma, dentro de los que estaria 
autorizar la utilizaciôn de su obra, la que debe ser previa y expresa; si 
falta tal autorizaciôn, se estaria ffente a un ilicito, que permitiria iniciar 
acciones légales pertinentes, que en el entomo andino sera el que 
establezca la legislaciôn nacional de los Paises parte de la CAN. Al 
respecto, la norma contenida en el art. 54 de la Decisiôn 351 es clara, ya 
que en su virtud ninguna autoridad ni persona natural o juridica, podrâ 
autorizar la utilizaciôn de una obra, interpretaciôn, producciôn 
fonogrâfica o emisiôn de radiodifusiôn o prestar su apoyo para su 
utilizaciôn, si el usuario no cuenta con la autorizaciôn expresa previa del 
titular del derecho o de su représentante; En caso de incumplimiento 
serâ solidariamente responsable. En cuanto a la ultima frase del trascrito 
articulo, el TJA ha resaltado que es solidariamente responsable la 
autoridad judicial o administrativa que estando en conocimiento de la 
violaciôn de los referidos derechos, tolere o haga caso omiso de ésta, 
debiendo entenderse tal hecho una prestaciôn de apoyo para su utilizaciôn, 
toda vez que “apoyo” es amparo, respaldo, asistencia, cooperaciôn y 
colaboraciôn, razôn por la cual debe considerarse que la prestaciôn de 
apoyo no sôlo incluye actos positivos o de acciôn, sino también actos
En los derechos de autor y derechos conexos el ius prohibendi adquiere una 
relevancia especial, dado que por ejemplo en la propiedad comùn la facultad de 
prohibir el disfhite ajeno no necesita formularse de un modo automâticamente 
negativo, porque se satisface mediante el acto positivo de la posesiôn. El 
conocimiento de la concepciôn o de la idea no le sirve a su autor para excluir de 
hecho a los demâs, sino a costa de mantenerlo secreto. En cuanto el conocimiento de 
esa idea se difunde, falta toda barrera natural que haga posible encerrar el nùcleo del 
derecho en un contenido puramente positivo. Ello hace al derecho deslizarse hacia la 
prohibiciôn autônoma, como un recurso artificial para que la permision sea algo mâs 
que la libertad general de hacer, para que sea un verdadero derecho subjetivo, que 
anadirâ a esa permision la exclusion de los demâs, la facultad negativa. H. Baylos 
Corroza, op cit., p. 212.
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negatives o de omisiôn. En tal sentido, todo procéder o comportamiento 
dirigido a secundar, respaldar, protéger o permitir usos no autorizados de 
obras amparadas por el derecho de autor, y en este caso, de programas de 
ordenador, aün cuando se trate de conductas omisivas, encuadran dentro 
del supuesto de hecho contenido en el art. 54 de la Decisiôn 351 (STJA de 
25 de septiembre de 1998, proceso 24-IP-1998).
Con relaciôn a conductas que vulneran los derechos de autor, el TJA 
se ha referido, por ejemplo, al plagio, del que reconoce no existe 
definiciôn legal en la normativa andina, la que si contempla 
disposiciones que tienden a impedir que este se produzca y que genere 
efectos nocivos sobre estos derechos, puntualizando, en atenciôn a la 
definiciôn de plagio recogida en el Diccionario de la Real Academia de 
la Lengua, indica que plagio hay que entender, en su acepciôn mâs 
simplista, todo aquello que supone copiar obras ajenas en lo sustancial, 
presentândolas como propias, acciôn material esta que considéra de muy 
poco o ningùn contenido intelectual, carente de originalidad. Entiende el 
TJA, de una parte, que el plagio se compone con dos elementos: La 
reproducciôn o la copia, y la atribuciôn de la calidad de autor de lo 
reproducido o copiado. De otra parte, que con el plagio se infringe: El 
derecho moral, quien plagia se atribuye sobre la obra una patemidad que 
no le corresponde, derecho de patemidad que la norma ùnicamente 
concede al autor de la obra original. El plagio comporta siempre la 
violaciôn de tal patemidad. El derecho de explotaciôn, se vulnera 
econômicamente al autor, el que expérimenta peijuicios patrimoniales. 
Fg. cuando realiza la copia ilicita quien plagia vulnera el derecho de 
reproducciôn de la obra, incluso podria tratarse de la violaciôn del 
derecho de transformaciôn. El TJA cita al respecto que el 
encuadramiento legal de la acciôn del plagiario dependerâ de las 
circunstancias que concurran en la copia^^ .^
B) Limites a su ejercicio
Los lineamientos intemacionales, como lo reconoce el TJA, 
especialmente en atenciôn a la Convenciôn de Bema, se reflejan en la
906 r/-.Fid STJA de 17 de marzo de 2004, proceso 139-IP-2003.
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Decision 351, por ejemplo, cuando establece que a los Paises parte de la 
CAN les es dado establecer limitaciones y excepciones al derecho de 
autor, mas alia de las que establece el Régimen comùn, claro esta, 
siempre que no atenten contra la normal explotaciôn de las obras o no 
causen peijuicio injustificado a los legitimos intereses del titular o 
titulares de los derechos. La regulaciôn andina también détermina que 
en los casos permitidos por la Convenciôn de Roma, las legislaciones 
internas de los Paises de la CAN pueden establecer limites a los 
derechos reconocidos en relaciôn con los derechos conexos establecidos 
en la Decisiôn 351. La normativa comunitaria andina, y en este punto 
existiria armonizaciôn en la subregiôn, permite, sin la autorizaciôn del 
autor y sin el pago de remuneraciôn alguna, entre otros, actos taies 
como: citar en una obra, otras obras publicadas, siempre que se indique 
la fuente y el nombre del autor, a condiciôn que taies citas se hagan 
conforme a los usos honrados y en la medida justificada por el fin que se 
persiga; reproducir por medios reprogrâficos para la ensehanza o para la 
realizaciôn de exâmenes en instituciones educativas, en la medida 
justificada por el fin que se persiga, articules licitamente publicados en 
periôdicos o colecciones periôdicas, o breves extractos de obras
licitamente publicadas, a condiciôn que tal utilizaciôn se haga conforme 
a los usos honrados y que la misma no sea objeto de venta u otra 
transacciôn a titulo oneroso, ni tenga directa o indirectamente fines de 
lucro; reproducir en forma individual, una obra por una biblioteca o 
archive cuyas actividades no tengan directa ni indirectamente fines de 
lucro, cuando el respectivo ejemplar se encuentre en la colecciôn 
permanente de la biblioteca o archive, y dicha reproducciôn se realice 
con el fin de preservar el ejemplar y sustituirlo en caso de extravio,
destrucciôn o inutilizaciôn o, sustituir, en la colecciôn permanente de
otra biblioteca o archive, un ejemplar que se haya extraviado, destruido 
o inutilizado.
Como se indicô, en virtud de la normativa andina, como
expresamente lo establece, es licite realizar, sin necesidad de autorizaciôn 
del autor, ni de remuneraciôn, actos como el conocido derecho de cita, 
respecto al cual el TJA se ha pronunciado, teniendo en cuenta su calidad 
de limitaciôn al derecho de autor, lo que analiza, en su sent, de 17 de 
marzo de 2004, proceso 139-IP-2003, con base en “La Guia de la
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Convenciôn de Bema”, OMPI, 1978, en el apartado que comenta el art. 
10 del citado tratado: “Etimolôgicamente, citar es repetir textualmente lo 
que otro ha dicho o ha escrito. En materia de propiedad^^^ literaria y 
artistica, citar es insertar en una obra uno o varios pasajes de una obra 
ajena. En otras palabras, la cita consiste en reproducir extractos de una 
obra, bien sea para ilustrar una opiniôn o defender una tesis, o bien para 
una resena o una critica de esa obra. El empleo de la cita no se limita a 
la esfera puramente literaria”. Lo menciona a su vez el TJA, cita, “es la 
inclusiôn de un fragmente relativamente breve de otra obra escrita, 
sonora o audiovisual, asi como de las obras artisticas aisladas, para 
apoyar o hacer mâs inteligibles las opiniones de quien escribe o para 
referirse a las opiniones de otro autor de manera fidedigna”. Se ha 
justificado el derecho de cita, viendo en ella un instrumente de 
equilibrio entre, de un lado, el derecho a la informaciôn y a la cultura 
que tiene el comùn de las personas, de otro lado, ffente a los derechos de 
explotaciôn que tienen los autores respecto de sus obras. En dicha Guia 
se précisa que de acuerdo con el referido convenio, para que una cita sea 
licita, debe cumplir necesariamente très condiciones: Primera, que la 
obra de la que se sustrae haya sido, previamente, licitamente accesible al 
pùblico. Segunda, que se haga conforme a los usos honrados. A lo que 
es, normalmente admisible, corrientemente aceptado, no se opone al 
sentido comùn, debiendo valorarse de manera objetiva. Tercera, se haga 
en la medida justificada por el fin que se persiga. Asimismo, se exige 
indicar la procedencia de la obra citada o utilizada, el nombre de autor, 
siempre que aparezca en la fuente. Siguiendo estas pautas 
intemacionales, en la Decisiôn 351, la facultad de citar en una obra 
extractos de la obra de un tercero, se condiciona a que taies obras hayan 
sido publicadas, sean conformes a los. usos honrados y en la medida 
justificada por el fin que se persiga, con la correspondiente identificaciôn 
de la fuente y el nombre del autor. Ahora bien, como lo destaca el TJA, 
tanto en la Convenciôn de Bema, como en la norma andina regulatoria
La denominaciôn de propiedad a esta disciplina juridica que régula el 
contenido y alcance de estos bienes inmateriales tiene un sustrato histôrico e 
ideolôgico que révéla hasta que punto para el pensamiento revolucionario y liberal el 
concepto de propiedad estaba vinculado a la persona y a la libertad, cuya existencia 
era previa al propio derecho. M. Bassols Coma, op. cit.. p. 593.
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de la materia, se exige que las citas se efectùen conforme a “usos 
honrados”, sin embargo, la referida normativa andina ha optado, como 
no lo hace el referido instrumento intemacional, por définir que se 
entiende por taies: “Los que no interfieren con la explotaciôn de la obra 
ni causan un peijuicio irrazonable a los intereses legitimos del autor” 
(Decisiôn 351 art, 3). La normativa andina también exige para la licitud 
de la cita que sea efectuada “en la medida justificada por el fin que 
persiga”, lo que analiza el TJA, considerando que dentro de ese fin, 
ademâs de los informativos o culturales, estarian los cientificos, 
didâcticos, analiticos, criticos, polémicos y pedagôgicos. En todo caso, y 
en atenciôn a las consideraciones precedentes, la cita no debe asumir las 
proporciones de una reproducciôn de las partes principales de la obra 
ajena, ni debe igualar en extensiôn e importancia al texto original.
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CONCLUSIONES
1. Las necesidades de los intercambios intemacionales, devino en la 
busqueda de estândares similares de protecciôn de los derechos 
intelectuales, se perseguia la armonizaciôn (y de ser posible la 
unificaciôn), primariamente inclinada a los derechos industriales, pues, 
y sôlo en principio, los derechos de autor y conexos no ofrecian mayores 
conflictos. El reconocimiento y protecciôn de la propiedad intelectual 
representan un conjunto de derechos inmateriales que para muchos 
significan el mâs valioso activo industrial, lo que propiciô un cambio 
sustancial en el sistema de protecciôn, abonândose el terreno para 
conformar un sistema intemacional mâs integrado y fuerte, menos 
dependiente de medidas adoptadas en el piano nacional. Los 
razonamientos en pro de una mayor protecciôn, estân normalmente 
liderados por los paises industrializados, con base en sus modelos y 
teorias juridicas, que bien pueden ponerse en tela de juicio en el 
contexto de las economias tecnolôgicamente dependientes y 
subdesarrolladas, las que, sin embargo, han penetrado. Las preferencias 
de los paises innovadores y de aquellos que no lo son, genera una 
tensiôn entre ellos, agudizada por la asimetria existente entre los 
mismos. En este escenario la OMPI, constituia la ùnica organizaciôn 
multilateral inicialmente responsable de la administraciôn y, en su caso, 
regulaciôn en el âmbito intemacional de la propiedad intelectual, la que 
sin embargo, no ofrecia la normativa y mecanismos para su efectividad, 
que el comercio intemacional demandaba.
2. Mâs recientemente aparece en escena la CMC, que sustituye al 
antiguo GATT. La base fundamental de la ideologia GATT-OMC, el 
hilo conductor de su estmctura, lo constituye la expresiôn en el âmbito 
intemacional de un principio rector del Derecho: el de igualdad, cuya 
consecuencia primaria y ùltima es la no-discriminaciôn, base hacia la
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asignaciôn optima de recursos. Para cumplir sus objetivos se concierta la 
eliminaciôn de restricciones cuantitativas, medidas antidumping, 
subvenciones, medidas de efecto équivalente a las restricciones 
cuantitativas, y en general, de todos aquellos mecanismos que 
distorsionan el comercio; pretension que no ha sido acompanada por una 
normativa directa y especifica sobre libre competencia, aunque si se 
reconoce en determinadas parcelas (aproximaciôn sectorial). Como 
novedad incluye un acuerdo relativo a la propiedad intelectual, el 
ADPIC (introducciôn ciertamente promovida por los paises 
desarrollados), con un marcado aumento de los niveles de protecciôn, 
como exigencia para participar en las ventajas del nuevo Sistema 
Multilateral de Comercio. Inserciôn de la problemâtica intelectual 
impulsada ademâs, por los cambios en materia de comercio de 
productos y de servicios en el contexto de un mundo globalizado, en el 
que los bienes manufacturados y agricolas ceden importancia al 
comercio de bienes tecnolôgicos o de intangibles; inserciôn que también 
respondia a problemas como los que plantea el creciente comercio 
intemacional de mercancias falsificadas y las dificultades para penalizar 
estas prâcticas. Confluyen asi en la esfera intemacional, dos organismos 
bâsicos: la OMPI y la CMC, en los que pese a los logros obtenidos, se 
mantiene vivo el debate intemacional en las âreas que continùan siendo 
grises, o que se prefiere que lo sigan siendo. Mâs recientemente se ha 
conducido a la adopciôn de instmmentos, con posterioridad a la 
adopciôn del ADPIC, en temas en los que la OMPI ha reavivado su 
competencia, expandiéndose desde 1995 el numéro de Tratados, 
recomendaciones {soft law) y de negociaciones.
3. A pesar de la vocaciôn de observancia de los derechos de 
propiedad intelectual en sede OMC, por los mecanismos coercitivos que 
establece, instmmentos como las sanciones cruzadas, eventualmente 
también permiten legitimar su desconocimiento (piénsese en el asunto 
plâtanos). Las normas del actual sistema OMC continùan siendo 
flexibles, lo que ha propiciado diverses pronunciamientos respecto a su 
alcance, como se percibe en el entomo comunitario europeo. 
Normalmente los Tratados intemacionales no crean derechos y 
obligaciones que se impongan directamente a los particulares, 
comùnmente son sus signatarios quienes recogen en sus ordenamientos
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intemos sus disposiciones, aunque algunos Tratados expresan tener un 
efecto auto ejecutivo. Particularmente, en el sistema comunitario 
europeo como se desprende de reiterada jurisprudencia del TJCE, un 
control de la legalidad de la actuacion de las Instituciones comunitarias 
a la luz de la normativa OMC podria provocar un desequilibrio en la 
aplicacion de las mismas, al privar a los organos legislativos o 
ejecutivos de la Comunidad, del margen de maniobra del que disffutan 
los organos similares de sus socios comerciales, de alcanzar, siquiera 
fuera con caracter temporal, soluciones negociadas con la finalidad de 
lograr una compensacion mutuamente aceptable. Negativa de efecto 
directo con base en argumentes como el de reciprocidad, que para 
algunos, en un sistema multilateral, no deberia dejarse enteramente a los 
Miembros individuales.
4. Ahora bien, siguiendo con el ejemplo comunitario europeo, con 
caracter excepcional, sus organos jurisdiccionales pueden controlar la 
legalidad de un acto de Derecho derivado en relaciôn con las normas de 
la OMC, en el supuesto en que la Comunidad tenga el propôsito de 
cumplir una obligaciôn particular asumida en el marco de la OMC, o el 
acto comunitario se remita expresamente a disposiciones précisas de la 
OMC, 0 cuando a la vista del tenor, del objeto y de la naturaleza de la 
disposiciôn puede llegarse a la conclusiôn de que contiene una 
obligaciôn clara, précisa e incondicional, que no se subordina, en su 
ejecuciôn o en sus efectos, a la adopciôn de acto ulterior alguno. 
Concretamente el efecto del ADPIC, el cual posibilita un amplio margen 
de maniobra, al ser de minimos y de las multiples posibilidades de 
interpretaciôn que permite, ha sido objeto de matizaciones, asi, por 
ejemplo, cuando las autoridades judiciales deben aplicar su propia 
normativa, con la finalidad de protéger la propiedad intelectual, 
perteneciente a un âmbito en el que se aplique el ADPIC y sobre el que 
ya haya legislado la Comunidad, estân obligadas a tener en cuenta, en la 
medida en que sea posible, el texto y la finalidad de dicho Acuerdo. La 
normativa comunitaria vigente sobre propiedad intelectual sôlo cubre 
una parte de las materias contempladas en el ADPIC, al parecer 
entonces, signe latente la posibilidad de que los Estados comunitarios 
realicen interpretaciones divergentes al ejercer su derecho a aplicar tal 
Acuerdo.
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5. El ADPIC no contiene ninguna definiciôn expresa de lo que el 
propio Acuerdo entiende por “derechos de propiedad intelectual”, la que 
puede extractarse e interpretarse en su contexto y a la luz de su objeto 
fundamental y de su finalidad. Con base en la nacionalidad, establece 
criterios similares a los recogidos en el CUP, la Convenciôn de Bema y 
la Convenciôn de Roma, dando continuidad, con caracter fundamental, 
al principio de territorialidad o lex loci protectionis, de larga tradiciôn en 
este âmbito, el que acopla dentro de un marco fluido de relaciones 
comerciales. Al tiempo se sigue con la postura normativa de 
establecimiento de estândares minimos de protecciôn, que en ocasiones 
son también mâximos, lo que palia en cierta forma el efecto de la 
territorialidad. En determinadas materias el ADPIC se aparta o va mâs 
allâ de dichos Convenios tradicionales, en atenciôn a los intereses que 
persigue, entre ellos, conseguir el nivel de protecciôn alcanzado en los 
paises desarrollados. Como novedad en la esfera intemacional en este 
âmbito, el ADPIC recoge el principio de NMF, con el que, a pesar de los 
escasos asuntos en los que tendria efectivamente aplicaciôn, se espera 
que aumenten los niveles de protecciôn, principio que sin embargo tiene 
no pocas excepciones. Otro aspecto a resaltar, es el relativo al 
agotamiento {exhaustion) de los derechos de propiedad intelectual, el 
que no se menciona en el CUP, ni en la Convenciôn de Bema, tema al 
que si alude el ADPIC, pero precisamente, para dejarlo fuera del sistema 
OMC, de su mecanismo de soluciôn de diferencias, habida cuenta de la 
contraposiciôn de intereses que se da en esta materia.
Especialmente relevante es el art. 50 ADPIC, el cual contempla la 
adopciôn de medidas provisionales, el que precisamente ha sido 
interpretado en varias ocasiones por el TJCE. El ADPIC también recoge 
el principio de transparencia, destaca a su vez, la disposiciôn status quo, 
“no desmantelamiento”, con la cual se pretendiô, que durante los 
periodos transitorios, las modificaciones que se introduzcan en las leyes, 
reglamentos o prâcticas de los Miembros OMC que pueden beneficiarse 
de taies periodos, no hagan que disminuya el grado de compatibilidad de 
éstos con el ADPIC. En cuanto a la protecciôn de la materia existente, 
nôtese que en el ADPIC los productos farmacéuticos y quimicos para la 
agricultura que no sean objeto de patente en un Miembro OMC, cuentan 
con cierta protecciôn provisional (protecciôn mail box), cuando este
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Miembro se valga de los periodos transitorios contemplados en idéntico 
Acuerdo.
II
6. El multilateralismo abierto GATT-OMC contrasta e interacciona 
con el regionalismo, el que puede implicar la exclusion de los paises 
ajenos a la region, y que adopta diferentes formas; el primero entiende al 
segundo en sentido tan amplio que acaba confundiendolo con el 
particularisme, alejandose de elementos tradicionales como la existencia 
de un territorio relativamente continue, dividido politicamente, 
identidad e intereses comunes, distribuciôn equilibrada de poder, 
voluntad colectiva de producir y aplicar un orden normative autônomo. 
La principal aquiescencia de la OMC a los acuerdos régionales se 
encuentra en el art. XXIV GATT, al que se unen los que posibilita la 
Clausula de habilitaciôn para paises en desarrolle, asi como los que 
permite el GATS. Como lo entienden los neoliberales de orientaciôn 
hayekiana, los acuerdos de integraciôn constituyen técnicas de 
liberalizaciôn eficaces al igual que las negociaciones multilatérales 
OMC, sin embargo, se trata de dos enfoques diferentes de la 
liberalizaciôn comercial, pues en tanto en el regionalismo estariamos 
ffente a un enfoque organizador y armonizador, en el GATT/OMC se 
trata de un enfoque mâs competitive.
Para lograr los objetivos propuestos con la integraciôn, y hacerse con 
las ventajas del comercio liberalizado, en el marco de una competencia 
leal, aparece en escena, incluso antes de que lo hicieran en la OMC, los 
derechos de propiedad intelectual, tema cada vez mâs frecuente. 
Derechos que se fortalecen o, en ciertos casos, ceden a las necesidades 
del libre comercio y de la integraciôn, en los que sus Miembros, algunos 
con mayor interés y fuerza que otros, pretenden lograr estândares 
superiores a los lineamientos de la OMPI, OMC, buscando al mismo 
tiempo su congruencia, y en ocasiones alejândose de sus compromises 
intemacionales. Desarrollos normativos, todos ellos, que presentan una 
estmctura similar, basada en el principio de territorialidad, de no- 
discriminaciôn, especialmente en su vertiente de trato nacional y en
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ocasiones en el de la NMF, asi como en la regulaciôn de unos minimos 
tendientes a la homogenizaciôn de los derechos intelectuales en la zona 
de que se trate.
7. El fenômeno de integraciôn ha tenido una incidencia notable en 
relaciôn con la tutela y ejercicio de los derechos de propiedad 
intelectual, dentro de los que merecen especial consideraciôn la UE 
(como mâximo exponente) y la CAN (por su gran producciôn normativa 
en este âmbito), procesos que han sido sustentados en acuerdos 
institucionalizados, en los que es posible resolver las controversias entre 
las partes con sus propios Tribunales (TJCE y TJA), lo que es reglado y 
excluyente por haberse conformado un Derecho comunitario autônomo, 
Tribunales, cuyos pronunciamientos evidencian la realidad y el alcance 
de la normalizaciôn intelectual en la respectiva regiôn, herramienta que 
une, pero que en ocasiones sépara, con la que se percibe la situaciôn real 
de la aplicaciôn del Derecho comunitario. El TJCE y el TJA tienen un 
impacto decisive en el desarrollo de dichos procesos, y mâs 
concretamente en su evoluciôn y consolidaciôn, compensado incluso en 
fases complicadas, la inmovilidad de las instituciones juridicas.
III
8. En el entomo comunitario europeo, el TCE, inspirado en la 
ideologia neoliberal, opta por la economia de mercado como el mejor 
sistema de organizaciôn de los recursos econômicos. Se busca mantener 
la apertura de los distintos mercados nacionales, haciendo difïcil, a 
través de la normativa comunitaria, el restablecimiento de ffonteras 
interiores, que en ocasiones, persiguen los propios agentes econômicos. 
Siendo consecuente con su sistema, el engranaje normative que defîende 
la competencia al interior de la comunidad no ataca el poder de mercado 
o el crecimiento econômico de las empresas, ni siquiera los oligopolies, 
sino mâs bien, el poder econômico que las mismas pueden llegar a 
ostentar, mediante la prohibiciôn de abuse de posiciôn dominante. La 
Comunidad pretende asi resguardar el principio de equidad econômica, 
desterrar el neoproteccionismo. Sus Miembros, al optar por un régimen 
de Mercado comùn, buscan mediante diverses instrumentes juridicos.
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evitar la fragmentaciôn, que puede original las diferencias normativas en 
el tratamiento de la protecciôn de materias como las relativas a los 
derechos de propiedad intelectual.
9. El TJCE inicialmente optô por negar su competencia para resolver 
cuestiones relativas a la propiedad intelectual, dado el art. 222 TCEE 
(actual art. 295 TCE), que remitia al Derecho intemo; seguidamente, se 
decantô por admitir su jurisdicciôn, justifîcando su actuaciôn con base 
en los arts. 85 y 86 TCEE (actuates 81 y 82 TCE, por ejemplo, para 
dilucidar en que medida el ejercicio de un derecho intelectual puede ser 
constitutive de abuso de posiciôn dominante); mas adelante, encontrô en 
los arts. 30 y 36 TCEE (lease 28 y 30 TCE) el sustente idôneo para 
enffentar la problemâtica intelectual en el entomo regional, incluso, se 
ha valide del principio de no discriminaciôn (art. 12 TCE). Materia 
intelectual, que ya no sôlo analiza el TJCE en atenciôn a las normas del 
TCE, sino a la normativa ffuto de las Instituciones comunitarias. La 
jurispmdencia del TJCE ha sido esencial tanto para identificar las 
diferencias en los sistemas intemos de los Estados miembros relativas a 
los derechos intelectuales, como para dar soluciôn a su problemâtica en 
un entomo regional, la que en varias ocasiones ha devenido en la 
adopciôn de Directivas. Los derechos de propiedad intelectual, de 
manera directa o indirecta, han suscitado, en la mayoria de los casos, 
cuestiones prejudiciales en las que el TJCE, en varias ocasiones, mitiga 
las des ventajas de los mecanismos de armonizaciôn adoptados en la 
zona.
10. La adopciôn de medidas comunes en materia de propiedad 
intelectual, dirigidas a homogeneizar los derechos intemos, dado el 
predominio del principio lex loci protectionism créa condiciones juridicas 
uniformes para la vida econômica de los Estados miembros, para 
garantizar condiciones de competencia équivalentes. Al tiempo, destaca 
la creaciôn de derechos unitarios, inmediatamente vâlidos en todo el 
territorio de la Comunidad, taies como el régimen de protecciôn 
comunitaria de las obtenciones vegetales, con el que se créa un titulo 
comunitario gestionado por una Oficina independiente a los Estados 
miembros (Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales), como el 
certificado complementario de protecciôn para los medicamentos y para 
los productos fitosanitarios, como la marca comunitaria creada junto con
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la OAMI, que mâs recientemente también se ocupa del dibujo y modelo 
comunitario, entomo comunitario en el que se espera crear la patente 
comunitaria, materia ésta ùltima que continùa en debate.
Si bien es cierto que paulatinamente se han ido disminuyendo las 
diferencias en materia intelectual de los Estados miembros, dadas las 
necesidades del Mercado comùn, a través de una normativa comunitaria 
que estmctura y da contenido a un régimen europeo comùn, suija de la 
creaciôn de derechos intelectuales de dimensiôn europea, emeija de la 
armonizaciôn, el Derecho nacional de los Estados miembros continùa 
subsistiendo, lo que ya es en si fuente de diferencias, pero a cambio, se 
le niega la posibilidad de determinar por si mismo sus objetivos, estando 
obligado a modifîcarse, evolucionar, desarrollarse, de acuerdo con las 
exigencias comunitarias; resultan asi, generalmente unos Derechos 
nacionales homogéneos y coherentes, no asi, un Derecho uniforme, al 
que sin embargo se va llegando.
11. La existencia de los derechos intelectuales, cuya esencia es crear 
derechos negativos, y las condiciones bajo las que se conceden, 
restringen la competencia, por ejemplo, la mayoria de los sistemas 
encuentran dificil decidir hasta que punto los derechos de propiedad 
intelectual pueden comercializarse libremente, o ser objeto de licencia, 
sin que de ello resulten unas restricciones injustificables en la libre 
actividad competitiva, o incluso pueden excluir la competencia. Es 
entonces relevante en la problemâtica intelectual, lo que atahe al 
Derecho comunitario de la competencia (para el que se acoge el criterio 
de competencia efectiva). La tensiôn entre derechos intelectuales y el 
Derecho de la competencia, se evidencia en varios asuntos, taies como 
aquellos en los que se debate, en su caso, la legalidad de sistemas de 
distribuciôn selectiva y exclusiva, asi como aquellos en los que se 
discute el abuso de la posiciôn dominante vg. de grupos farmacéuticos 
dirigidas a impedir las importaciones paralelas de medicamentos, 
respecto a lo que se advierte, contar con un derecho de propiedad 
intelectual no basta para inferir la existencia de tal posiciôn. Aunque el 
ejercicio de derechos intelectuales puede dar lugar, en circunstancias 
excepcionales, a un comportamiento abusivo.
12. El TJCE en su intento de conciliar el poder que la Ley nacional 
otorga al titular de un derecho de propiedad intelectual, con los
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principios de libre competencia y de libre circulaciôn de mercancias, ha 
tenido que sopesar, valiéndose de diverses argumentes, el interés 
privado y el comunitario. En un primer momento la balanza se incliné 
por el interés pùblico, vg. se entendia que el ejercicio de un derecho 
intelectual era susceptible de contribuir al reparte de los mercados y de 
atentar de esta manera a la libre circulaciôn de mercancias. Mas adelante 
empieza a considerar otros intereses, vg. el de los consumidores, en el 
caso de las marcas, en no ser confundidos sobre la procedencia del 
producto, asimismo, descubre en el interés pùblico una nueva faceta, 
centrada por ejemplo, en el papel de la marca en el correcto 
funcionamiento del sistema econômico.
Este Tribunal en unos casos justifica las restricciones a los derechos 
intelectuales reconocidos en la esfera nacional, con la finalidad de 
propiciar la integraciôn del mercado y favorecer la libre competencia, 
respetando el principio de libre circulaciôn como herramienta de 
integraciôn econômica; y en otros, opta por reconocer la plena eficacia 
de dichos derechos, aunque ello signifique aceptar ffagmentaciones en el 
mercado comunitario. En la regiôn no hay entonces una postura absoluta 
en este tema, mâs aùn cuando se tiene présente que la mâs ôptima 
soluciôn de los problemas econômicos tiene lugar en una economia de 
mercado, en donde la que la propiedad intelectual tiene un papel 
relevante. Precisamente los âmbitos en los que estos derechos propician 
la concentraciôn econômica, son los que generan mâs debate en la UE, 
vg. derechos de autor gestionados por las sociedades de gestiôn 
colectiva, industrias audiovisuales, el derecho de distribuciôn 
(especialmente en el sector farmacéutico), debate que el TJCE trata de 
disminuir a través de sus sentencias, las que disgustan o agradan 
dependiendo de l.os intereses en juego, pero de las que no se niega 
forman un cuerpo doctrinal consolidado, que hoy ha de ser tenido en 
cuenta a la hora de interpretar y aplicar, con un enfoque econômico y no 
puramente juridico, el Derecho comunitario y los derechos nacionales.
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13. Se detectan obstâculos al comercio constituidos por barreras 
arancelarias y no arancelarias, las primeras ciertamente disminuidas (o 
eliminadas), las segundas, de uso frecuente y cada vez mâs sofisticadas, 
aparecen incluso, en un sistema liberalizado como el comunitario 
europeo. Concretamente el art. 28 del TCE prohibe a los Miembros de la 
UE las restricciones cuantitativas a la importaciôn, asi como todas las 
medidas de efecto équivalente, adviértase que su âmbito de aplicaciôn 
no incluye los obstâculos contemplados por otras disposiciones 
especifrcas (vg. de carâcter fiscal). Las medidas de efecto équivalente, 
siendo simplistas, constituyen toda medida que pueda obstaculizar 
directa o indirectamente, efectiva o potencialmente, el comercio 
intracomunitario (doctrina Dassonville, matizada y en ocasiones 
ampliada, vg. sents. Keck y Cassis de Dijon), prohibiciôn que es vâlida 
no sôlo para las medidas estatales, sino para las que emanan de las 
Instituciones comunitarias. Medidas en las que interesa de manera 
fundamental el Derecho de la competencia, el cual es esencial en la libre 
circulaciôn de mercancias y de servicios, en cuanto sirve de cortapisa al 
proteccionismo, el cual puede abastecerse de la protecciôn los derechos 
intelectuales, siendo oportuno delimitar las prâcticas justificadas por la 
propia naturaleza del derecho, de aquellas que son abusivas.
14. La prohibiciôn de las referidas medidas no es absoluta, admite 
excepciones, como lo establece el art. 30 TCE (que guarda cierta 
analogia con el art. XX del GATT). Dentro de estas excepciones estâ la 
relativa a la “protecciôn del patrimonio artistico, histôrico o 
arqueolôgico”, que se invoca comùnmente para justificar una restricciôn 
a las exportaciones, pero mâs interesa la relativa a la protecciôn 
industrial y comercial, en ésta ùltima se entienden implicitamente 
incluidos los derechos de autor y conexos, como lo ha entendido el 
TJCE, entre otras razones, debido a sus efectos sobre los intercambios 
intracomunitarios de bienes y servicios; excepciôn relativa a las 
propiedades especiales, de las que mâs ha delimitado tal Tribunal. 
Excepciones, que como taies, deben interpretarse de manera restringida, 
por lo que la medida no puede ser discriminatoria ni ser una restricciôn 
encubierta al comercio de los Estados miembros. Asi, la protecciôn de
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los derechos intelectuales, solo entraria en el concepto de medida de 
efecto équivalente en determinadas circunstancias, es decir, cuando se 
compruebe que peijudica especificamente las importaciones. Este séria 
el caso cuando el titular del derecho exclusivo pretende resarcirse dos 
veces de su derecho, o cuando se confiere al titular del derecho 
exclusivo mayores acciones contra los importadores que contra los 
infractores de su derecho exclusivo en el âmbito nacional. En estos 
casos la medida se incorpora al concepto pero a través del art. 30 TCE y 
no del art. 28 TCE, pues el ejercicio normal y no solamente la propia 
legislaciôn escapa a la prohibiciôn de medida de efecto équivalente, 
segùn se dériva de la jurisprudencia comunitaria.
15. Para mantener incôlume la competencia exclusiva que en 
determinadas materias conservan los Estados miembros, entre otras 
razones, el TJCE ha desarrollado diferentes doctrinas, como la que 
predica la distinciôn entre la existencia y el ejercicio de los derechos 
intelectuales, a pesar de que la primera se evidencia en el segundo (la 
existencia de un derecho se manifîesta en todas las formas en las que 
puede ser ejercido), y no obstante lo conflictivo que résulta delimitarlas. 
En su virtud, la existencia estâ protegida por el art. 30 TCE, mientras 
que el ejercicio queda limitado a las reglas del Tratado. Esta doctrina 
establece como régla general, que cuando se trata de la existencia, la 
restricciôn al comercio estâ justificada, y cuando se trata del ejercicio 
prevalece el libre comercio, lo que es conflictivo dada la dificultad de 
dividir taies varemos de manera précisa. Los contomos de la doctrina en 
cuestiôn van siendo dispuestos por el TJCE y se aplica, sôlo cuando la 
motivaciôn es la integraciôn del Mercado comunitario, en tal caso, el 
ejercicio del derecho estâ justificado en la medida en que se salvaguarde 
“el objeto especifico” del derecho de propiedad intelectual, el que varia 
dependiendo de la naturaleza de cada uno de ellos, objeto que puede 
estar establecido en el Derecho comunitario y lo interpréta el TJCE, 
aunque, el sistema juridico nacional de un Estado miembro puede 
concéder al titular de un derecho facultades especificas que entren a 
formar parte del objeto especifico de la protecciôn en ese Estado en 
particular.
16. La jurisprudencia mâs reciente no hace eco de la distinciôn 
existencia-ejercicio, lo que puede ser acertado, no sôlo por los
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problemas conceptùales y técnicos que ella plantea, sino por la 
incidencia que ya tiene el Derecho comunitario en la existencia de los 
derechos intelectuales, lo que no desconoce su utilidad en materia de 
competencia. A su vez, en cuanto al objeto especifico de la protecciôn 
que complementa la doctrina de referencia, para algunos tiene valor 
instrumental, pero como concepto es técnicamente criticable, en tanto se 
formula como posibilidad de actuar y de excluir, cuando en un régimen 
de libertad de comercio, modalidades industriales, por ejemplo como 
ocurre con la patente que sôlo confiere un derecho de exclusiôn; para 
otros, el objeto especifico es inadecuado como criterio de delimitaciôn, 
pues lo entienden como criterio de justificaciôn que explica porque en 
algunos casos el titular del derecho no puede frenar la importaciôn, pero 
que no marca la fi*ontera entre unos casos y otros. Concepto del objeto 
especifico que también va relegando el propio TJCE, quien ha cedido en 
favor de la distinciôn entre el ejercicio legitimo y el abusivo del 
derecho.
17. Los derechos inmateriales pueden ser utilizados para 
compartimenter artificialmente el Mercado comùn, por lo que como uno 
de los medios para evitar que el titular en el ejercicio de sus derechos 
pueda prohibir la comercializaciôn de sus productos, se acoge la 
doctrina del agotamiento. Esta doctrina ya habia sido definida en la 
jurisprudencia de EE UU, que también se acoge la “doctrina de los 
productos genuinos” (para algunos équivalente al agotamiento 
intemacional). Por ejemplo, en el caso de los derechos de autor, el TJCE 
reconociô como principio el agotamiento del derecho, el que 
actualmente se encuentra recogido en la normativa comunitaria, en 
varios sectores, tal es el caso de la Directiva 91/250/CEE respecto a los 
programas de ordenador, la Directiva 92/100/CEE que también se 
refiere expresamente al agotamiento de los derechos, para permitirlo y 
en su caso para excluirlo. Ésta ùltima élimina el poder del titular del 
derecho intelectual sobre el objeto material comercializado, por el 
mismo o con su consentimiento, no asi, como era de esperarse, el
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derecho intelectual considerado como tal, quedando entonces viva la 
facultad de oposicion a que el ejemplar sea utilizado por su propietario o 
poseedor para emprender actos de explotaciôn sobre la creaciôn 
intelectual en él incorporada. Concretamente esta Directiva opta por el 
agotamiento comunitario y puntualiza que el mismo se produce, no sôlo 
mediante la primera venta, sino ademâs, en virtud de cualquier acto que 
implique la transferencia del derecho de propiedad sobre el concrete 
ejemplar, no diferenciando entre la enajenaciôn a titulo oneroso o 
gratuite. Nôtese que la puesta en circulaciôn de un soporte, vg. de 
imagen, no convierte por definiciôn en licites, otros actos de explotaciôn 
de la obra protegida, taies como el alquiler que tienen una naturaleza 
distinta de la venta y que siguen siendo una de las prerrogativas del 
correspondiente titular de los derechos inmateriales incorporados en el 
soporte de que se trate.
18. En materia de patentes, el agotamiento en el entomo comunitario 
se erige como principio. Ahora bien, el TJCE ha considerado, por 
ejemplo, que no se consideran agotados los derechos del titular de una 
patente cuando son las autoridades pùblicas nacionales las que han 
concedido una licencia obligatoria a un tercero. También puede 
justificarse la excepciôn a la libre circulaciôn de mercancias, y no 
operaria el agotamiento, cuando la protecciôn de la propiedad industrial 
se invoque para evitar la circulaciôn de un producto procedente de un 
Estado miembro en el que el producto no es patentable y ha sido 
fabricado por terceros sin el consentimiento del titular de la patente. Por 
su parte, las invenciones biotecnolôgicas, uno de los pocos âmbitos en 
materia de patentes en el que existe normativa comunitaria (Directiva 
98/44/CE), tienen en su haber una regulaciôn précisa en la que 
expresamente se. reconoce la figura del agotamiento, obviamente en 
atenciôn a las particularidades de este sector. Asimismo resaltar, que 
para la Adhesiôn de nuevos Estados a la UE, se exige la exclusiôn del 
agotamiento respecto de los derechos que no pudieran ser reconocidos 
en estos paises cuando si lo fueron en el resto de los Estados miembros 
de la UE. En el âmbito de las marcas el agotamiento del derecho, que en 
su dia se aplicaba con fuente primaria en el TCE, en la actualidad se 
encuentra normalizado en el Derecho derivado, en la Primera Directiva 
en materia de marcas (art. 7, el que al igual que el art. 30 TCE, tiene por
575
objeto conciliar dos intereses fundamentales, la protecciôn de los 
derechos de propiedad intelectual y la libre circulaciôn de mercancias), 
asi como en el Reglamento sobre la marca comunitaria. Respecto a los 
dibujos 0 modelos, para algunos disenos industriales, el agotamiento 
también se recoge en normativa fuente de Instituciones comunitarias. 
Por lo demâs, el agotamiento del derecho interactua con otros sectores, 
tal es el caso de la publicidad. Por tanto, el derecho de utilizar vg. una 
marca, para anunciar la comercializaciôn ulterior, se agotara del mismo 
modo que el derecho a comercializar los productos, pues de lo contrario 
la comercializaciôn posterior resultaria sensiblemente mâs difïcil (tal 
prohibiciôn podria constituir una medida de efecto équivalente a una 
restricciôn cuantitativa).
19. En el entomo europeo el agotamiento del derecho, en principio, y 
de manera sumaria, supone en la regiôn, que una vez se ha 
comercializado un producto original, con el asentimiento del titular del 
derecho que incorpora, en el Mercado ùnico, ya no es posible detener su 
comercializaciôn en la regiôn, porque se ha agotado el derecho de 
distribuciôn de ese titular. En términos normales para que exista 
agotamiento deben concurrir très requisites: uno objetivo, la 
introducciôn del producto en el comercio, uno subjetivo, que dicha 
comercializaciôn sea efectuada por el titular o con su consentimiento, y 
uno territorial, que la primera venta se efectùe en un mercado geogrâfico 
determinado, las que se realicen fuera del mismo no agotan el derecho 
pudiendo el titular oponerse a las correspondientes importaciones (sôlo 
es vâlido el agotamiento regional).
El principio del agotamiento del derecho no es absolute, admite 
excepciones, como las que se sustentan en el derecho de exclusiôn que 
también se incluye en el objeto especifico del derecho intelectual, asi, 
por ejemplo, al importador paralelo le estâ vedado confundir al 
consumidor sobre el verdadero origen empresarial de los productos, 
justificândose limitar la libre circulaciôn de mercancias por razones de 
protecciôn del derecho de marca con fundamento en la funciôn de 
garantia atribuida a la misma y de la que goza su titular. Agotamiento 
del derecho y limitaciones al mismo, cuyos contomos van siendo 
defmidos por el TJCE, en los que acoge, en varias ocasiones, 
complicadas matizaciones, con riesgo para la seguridad juridica, y cuyo
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sustento para algunos, debe estar en la posibilidad de un control sobre la 
calidad de los productos y no en el ejercicio efectivo de dicho control,
20. La exclusion del agotamiento intemacional (a pesar de que 
muchos Estados miembros lo defienden), supone para algunos, 
retroceder en la liberalizacion del comercio intemacional de mercancias. 
En favor del agotamiento intemacional, por ejemplo, se sostiene que es 
mas coherente con la funcion que cumple la marca de ser garantizadora 
del origen empresarial del producto que contrasena, funcion para la que 
es irrelevante que la introducciôn en el comercio tenga lugar dentro o 
fixera de la region, pues no es funcion esencial de la marca garantizar el 
origen nacional o regional de los productos, sino su verdadero origen 
empresarial. Interpretaciôn esta ultima que en suma aboga por el 
agotamiento intemacional al considerarlo mas compatible con un 
sistema de economia de mercado abierto y con el régimen de 
competencia libre y no falseada. Por lo demâs, el agotamiento regional, 
genera la duda de su compatibilidad con el ADPIC (art. 3 y 4) y, en 
general, con el sistema OMC, fundado en el principio de no 
discriminaciôn, con base en el que, por esta via, podria eventualmente 
sustentarse ante el OSD una disputa sobre el agotamiento, aunque el art. 
6 del ADPIC diga lo contrario. Sin embargo, ello es ciertamente difïcil 
que acontezca, cuando en este ultimo la discriminaciôn se base es en la 
nacionalidad del titular del derecho, mientras que para el Derecho 
comunitario la distinciôn entre el agotamiento intemacional y el regional 
se basa es en el origen del producto.
21. Defîniendo aùn mas los contomos del agotamiento, el TJCE ha 
unificado el concepto de lo que ha de entenderse “comercializados” en 
la region, en su dia en relaciôn con la Primera Directiva en materia de 
marcas, resultando por ejemplo, que importar u offecer Jos productos no 
puede equipararse a comercializarlos. Al tiempo, en caso de que se 
materialice la venta, el agotamiento no esta sujeto a que el titular del 
derecho, ademâs, consienta en su comercializaciôn posterior en la zona. 
La jurispmdencia comunitaria va unificando también el concepto de 
“consentimiento” en materia de agotamiento, el cual équivale a una 
renuncia del titular del derecho a su derecho de distribuciôn; lo que ha 
interesado especialmente en los sistemas de distribuciôn selectiva. El 
consentimiento debe manifestarse de una manera que refleje con certeza
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la voluntad de renunciar al derecho de distribuciôn, normalmente de 
forma expresa, pero en determinados casos, puede resultar 
implicitamente de elementos y circunstancias anteriores, concomitantes 
o posteriores a la comercializaciôn fixera de la regiôn, que revelen con 
certeza la renuncia del titular a su derecho (consentimiento tâcito, que el 
TJCE délimita de forma positiva y negativa), en este sentido, no se 
admite el silencio del titular del derecho, pues este no es ixn 
consentimiento tâcito, sino presunto. Para algunos esta interpretaciôn 
profundiza y refuerza todavia mas los derechos de los titulares de las 
marcas (trasfondo proteccionista de los productores), al tiempo que 
cierra interpretaciones que podrian utilizarse contra ciertas prâcticas 
poco claras, lo que puede estar en detrimento de los consixmidores. La 
jurispmdencia comunitaria va armonizando a su vez, la cuestiôn relativa 
a la carga de la pmeba en materia de agotamiento, la que no se deja en 
manos de los Estados miembros, para evitar que los titulares de los 
derechos, como ocurre con otros temas, obtengan una protecciôn 
variable en funciôn de la ley aplicable, por ejemplo, en el supuesto de 
que el importador paralelo demuestre que existe un riesgo real de 
compartimentaciôn de los mercados nacionales, el titular del derecho 
debe acreditar que los productos fixeron comercializados inicialmente 
por él o con su consentimiento fixera de la regiôn.
VI
22. Las politicas de importaciôn paralela pueden verse estancadas al 
interior de la Comunidad, como consecuencia de las acciones de las 
empresas protectoras de sus intereses, que incluso puede deberse a 
razones administrativas (como ocurre en el mercado de productos 
farmacéuticos), las que tienen en cierta forma a su favor, un mecanismo 
para compartimentar el mercado y mantener asi la diferencia de precios. 
Este tema debe analizarse con cautela pues la jurispmdencia del TJCE 
tiende a contrarrestar las acciones empresariales que tengan como 
fînalidad la compartimentaciôn de los mercados, jurispmdencia, que de 
manera temprana era contraria a las importaciones grises con 
modificaciôn en la presentaciôn del producto, respecto a la que de
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manera mas reciente se van construyen excepciones, esencialmente 
referidas a importaciones paralelas de productos farmacéuticos y al 
sector de las bebidas alcoholicas (aunque en menor medida).
23. El ejercicio del derecho de marca por parte de su titular puede 
constituir una restriccion encubierta en el sentido del art. 30 TCE. Asi, y 
aunque cada vez se van sofisticando mas los medios que pueden 
aprovechar las multinacionales farmacéuticas, y en algunos casos otros 
sectores (vg. bebidas alcoholicas), para compartimentar el mercado, 
puede decirse que en principio, se permite reenvasar, reetiquetar el 
producto o incluso sustituir la marca, por ejemplo, cuando se pruebe que 
el titular utiliza varias marcas o diversas formas de presentaciôn de la 
mercancia con la intenciôn de compartimentar artificialmente el 
mercado intrazona o que, con independencia de la intenciôn del titular, 
la modificaciôn efectuada sea objetivamente necesaria para garantizar la 
libre circulaciôn de mercancias en la UE (o en su caso en el EEE), 
respetando tanto la condiciôn original del producto, como la reputaciôn 
del signo; interesa ademâs, determinar si la alteraciôn efectuada por el 
importador paralelo, puede crear riesgos reales para la funciôn de 
garantia que cumple la marca. En este sentido, en el caso del 
reenvasado, dado el requisite de necesariedad, el titular de una marca 
puede oponerse al mismo, por ejemplo, cuando tenga como ùnica razôn 
la bùsqueda de una ventaja comercial por parte del importador paralelo, 
por lo mismo, tal reenvasado estaria legitimado si lo que realmente se 
pretende es un acceso efectivo al mercado.
24. Se exige ademâs en el caso de reenvasado de productos 
farmacéuticos, que el importador paralelo advierta al titular del derecho 
de marca acerca de la comercializaciôn del producto reenvasado, 
indicando en el nuevo embalaje quién lo ha. reenvasado y 
proporcionando a tal titular, a peticiôn de éste, una muestra del producto 
reenvasado antes de la comercializaciôn (el titular debe reaccionar a la 
advertencia en plazos razonables). Exigencias justificadas por el hecho 
de que los imperativos de la libre circulaciôn de mercancias, implican 
reconocerle una cierta facultad que, en circunstancias normales, estâ 
reservada al titular de la marca; que se hacen a su vez, para permitir al 
titular protegerse mejor de las actividades de quien eventualmente puede 
inffingir el derecho de marca, asi como para verificar que el reenvasado
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se realiza sin detrimento del estado original del producto y no peijudica 
la reputaciôn de la marca. La obligaciôn de advertencia corresponde al 
importador paralelo, no basta con que al titular lo informen otras 
fuentes.
VII
25. Dentro de las multiples cuestiones que ejemplifican la praxis 
juridica de la regiôn europea, la problemâtica relativa a los derechos 
intelectuales, ha originado pronunciamientos del TJCE de muy variada 
estirpe. Para el caso de los derechos de autor y conexos, por ejemplo, se 
ha dejado claro, entre otros muchos aspectos, que cada Estado miembro 
tiene la obligaciôn de garantizar una perfecta igualdad de trato entre sus 
nacionales y los nacionales de otros Estados miembros que se 
encuentren en una situaciôn regulada por el Derecho comunitario. Para 
el caso de las indicaciones de procedencia geogràfica, entre otras 
cuestiones, se ha indicado que la legislaciôn comunitaria manifîesta una 
tendencia general a potenciar la calidad de los productos en el marco de 
la Politica Agricola Comün, con objeto de favorecer la reputaciôn de 
dichos productos, en particular mediante la utilizaciôn de DO que son 
objeto de una protecciôn especial, tendencia general que se ha 
concretado en Reglamentos, como ocurre en el sector de los vinos de 
calidad, sector en el cual, exigencias taies como la obligatoriedad del 
embotellado en origen, no son contrarias a la libre competencia y estân 
justificadas, tanto para protéger la calidad de los vinos, como el derecho 
de los consumidores a obtener las màximas garantias de autenticidad.
26. En el caso de las invenciones, se ha precisado en la Comunidad, 
entre otros, la obligaciôn de los Estados miembros de protéger las 
invenciones biotecnolôgicas mediante su Derecho nacional de patentes, 
con la que se pretende evitar que se quiebre la unidad del mercado 
interior por el hecho de que los Estados miembros decidan de modo 
unilateral concéder o denegar dicha protecciôn, tal y como se contempla 
en la Directiva 98/44, la cual necesariamente provoca un efecto pre­
emption sobre el poder normative estatal, cuya intensidad varia en 
funciôn del grado de exhaustividad de sus disposiciones. Ahora bien,
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abundan, con diferencia, los pronunciamientos del TJCE respecto al 
derecho de marca. En los mismos se clarifica, por ejemplo, que los 
signos que pueden constituir marcas, son todos aquellos que puedan ser 
objeto de representacion grafica y que sean apropiados para distinguir 
los productos o los servicios de una empresa de los de otras; 
representacion grafica que debe ser compléta en si misma, fâcilmente 
accesible e inteligible, para que los usuarios del registre estén en 
condiciones de determinar, basândose en la inscripciôn registral, la 
naturaleza exacta de esta. A este respecto, particularmente los signos 
que mayor debate suscitan, son aquellos que la doctrina viene a llamar 
como signos no convencionales, taies como olores, colores abstractos, 
sonidos. El registre de los mismos no esta prohibido en la normativa 
comunitaria, de hecho cada vez es mas frecuente el acceso a registre de 
los colores abstractos y de los sonidos, a lo que ha contribuido el TJCE, 
quien ha dado pautas para tal acceso, lo que hasta la fecha no ha 
ocurrido con los olores (dado que en la prâctica es casi imposible una 
representacion grâfica de elles, que satisfaga los lineamientos del 
TJCE).
27. Dentro de otros varemos, la obligaciôn de use de la marca, el que 
se califica en la regiôn como "use efectivo”, también ha side delimitada 
por el TJCE (se quiere someter el mantenimiento de los derechos de 
marca, al mismo requisite en todos los Estados miembros). La 
protecciôn de la marca y los efectos que se pueden oponer a terceros a 
raiz de su registre no podrian perdurar si la marca perdiera su razôn de 
ser comercial, que consiste en crear o conservar un mercado para los 
productos o los servicios designados con el signo en que consiste, en 
relaciôn con los productos o los servicios procedentes de otras empresas. 
Tal uso debe referirse a productos y servicios que ya se comercialicen o 
cuya comercializaciôn sea inminente. No es necesario que el uso de la 
marca sea siempre importante, desde el punto de vista cuantitativo, ya 
que tal calificaciôn depende de las caracteristicas del producto o del 
servicio afectado en el mercado correspondiente.
Destacar ademâs, que la protecciôn conferida por la marca 
registrada, es absoluta, en caso de identidad entre la marca y el signo 
que se le enfrenta y entre los productos o servicios que diferencian, pues 
se presume el riesgo de confusiôn, que comprende el riesgo de
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asociaciôn). Riesgo que debe probarse en los casos de similitud entre la 
marca y el signo y entre los productos o servicios. Relacionado con ello, 
se ha interpretado ademâs, que la protecciôn de la marca renombrada, no 
puede ser menor en caso de uso de un signo para productos o servicios 
idénticos o similares que en caso de uso de un signo para productos o 
servicios diferentes.
vm
28. Para dilucidar la situaciôn actual de la problemâtica intelectual 
en el continente americano, en el que los procesos de integraciôn (los 
que incluso no merecerian tal calificaciôn), son todavia incipientes en 
relaciôn con el avanzado proceso europeo, debe tenerse présente 
diverses factores econômicos, socio-politicos, culturales, que han 
influido en la misma. Las estructuras de integraciôn comercial en este 
continente se han desarrollado con fundamento en tendencias paralelas 
de comercio: intemacionalizacïôn, régionalisme y hemisferismo, las que 
han estado fundamentalmente basadas en la industrializaciôn, a través de 
la sustituciôn de importaciones principalmente influidas por la CEP AL. 
Particularmente las experiencias de integraciôn econômica de los anos 
sesenta y setenta en dicho hemisferio, entre ellas el Pacte Andino (hoy 
la CAN), se gestaron en el que puede llamarse viejo régionalisme. Este 
Pacte se concibiô como un modelo cerrado en lo econômico y en lo 
juridico, para el efecto, apartândose de la ALALC y de los principles 
clâsicos del Derecho intemacional pùblico, se crearon instituciones 
fundadas en los principios del Derecho de integraciôn europea, basados 
en la divisibilidad de la soberania. En los 80s los paises de America 
Latina y el Caribe experimentan un cambio en la estrategia de 
desarrollo, pasândose de una dirigida al interior, a una hacia el exterior, 
y a principios de los 90 abren sus economias, para responder al 
fenômeno globalizador, se asiste a un nuevo regionalismo (regionalismo 
abierto) estimulado por la UE y sus Estados miembros, sobre todo a 
partir de la adhesiôn de Espana y Portugal, regionalismo en el que se 
gesta el MERCOSUR.
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29. El acercamiento comercial en la region americana estuvo durante 
varias décadas concentrado en los paises suramericanos y del Caribe, 
pero quien mas recientemente ha iniciado una ofensiva econômica y 
comercial en este hemisferio, es EE UU, creciente y cada vez mas 
évidente, con miras a la materializaciôn de acuerdos que lo engloben, de 
manera multilateral (el TLCAN y el proceso ALCA) o cuando menos 
bilateral, para fortalecer su poder econômico y comercial en el âmbito 
mundial, a lo que influye la desapariciôn del bloque soviético que 
propiciô una competencia acentuada entre los centros de poder, en los 
que confluye con sus grandes competidores, la UE y Japôn. EE UU trata 
de reciclar el viejo monroismo que simboliza su permanente designio de 
hegemonia en el hemisferio. A pesar de la existencia del proceso ALCA, 
EE UU aprovecha la dispersiôn de la Regiôn, por el predominio de las 
politicas de libre mercado y la pérdida de capacidad econômica, y 
adelanta los propôsitos queridos y que se van dilatando, y en ocasiones 
opta por acuerdos bilatérales, disminuyendo la capacidad negociadora 
de la zona, lo que fortalece la imposiciôn de sus politicas. Esta ofensiva 
comercial de EE UU ha influido en el debilitamiento de procesos de 
integraciôn como la CAN (a pesar de su pervivencia por varias décadas), 
por ejemplo, dada la negativa de Bolivia y Venezuela a asociarse con 
dicha potencia, pais éste ultimo que finalmente ha optado por retirarse 
del proceso andino, con todas las consecuencias que ello ocasiona en la 
subregiôn, lo que es prematuro analizar.
IX
30. Argentina y Brasil, anticipàndose a los resultados de las 
negociaciones multilatérales que dieron origen a la OMC, tomaron 
medidas significativas de apertura unilateral, con reducciôn de las 
barreras arancelarias y con desmantelamiento graduai de las barreras no 
arancelarias. Como altemativa a la apertura unilateral, la opciôn por una 
uniôn aduanera se perfilô como un medio para obtener mayores 
benefîcios para sus participantes, asi, bajo el modelo de desarrollo 
neoliberal, surge el MERCOSUR, paises a los que se les une Uruguay y 
Paraguay; y mas recientemente Venezuela. El MERCOSUR se présenta
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con un enfoque regionalista, con esperanzas y objetivos que superan el 
libre comercio y que se enmarcan, desde una optica mas globalista, en 
una diversifîcaciôn de las relaciones intemacionales comerciales, cuyos 
socios intentan impulsar mas alla de la region a la que pertenecen. La 
altemativa MERCOSUR ha sido contextualizada como un nuevo punto 
de referencia para los paises latinoamericanos y como altemativa a los 
TLC que propone EE UU, concretamente, diverses sectores del primero 
rechazan la concreciôn del ALCA, pues ven con mejores ojos acuerdos 
comerciales con la UE.
31. El MERCOSUR se constituye mediante la formalizaciôn de 
Tratados de los regulados por el Derecho intemacional pùblico y no 
contiene, en ninguno de sus Acuerdos o Protocoles, disposiciones que 
indiquen como deben ser incorporados dichos instrumentes en el 
Derecho intemo. En consecuencia, la soluciôn respecto a la validez 
intema del Derecho del MERCOSUR se busca en las prescripciones y 
jurispmdencia de los ordenamientos nacionales que lo conforman, 
referidos a la aplicabilidad intema del Derecho intemacional pùblico. La 
estmctura institucional es mas bien débil para los objetivos propuestos 
en la subregiôn, sin embargo, y a pesar de sus carencias institucionales y 
su carâcter flexible, desde el punto de vista econômico es reconocido 
como uno de los procesos de integraciôn mas importante de 
Latinoamérica. Una de las diferencias de los paises que lo integran, con 
los del entomo, la constituye una menor dependencia del mercado 
norteamericano en relaciôn con el destino de sus exportaciones. A pesar 
de la importancia del comercio del MERCOSUR, ha sido complejo 
articular los intereses de los paises que lo conforman, lo que ha 
difîcultado la materializaciôn del proyecto comùn que desde hace varios 
anos han emprendido.
32. Dentro de las fuentes constitutivas del MERCOSUR, el Tratado 
de Asunciôn, no hace menciôn respecto a la protecciôn de la propiedad 
intelectual, pero puede inferirse que dadas las perspectivas de 
profundizar en la integraciôn, la armonizaciôn en la materia es 
pertinente, cuando dentro de los objetivos de este Tratado se encuentran 
acelerar los procesos de desarrollo econômico con justicia social, asi 
como promover el desarrollo cientifico tecnolôgico y modemizar las 
economias de sus participante para ampliar la oferta y la calidad de los
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bienes y servicios disponibles, a fin de mejorar las condiciones de vida 
de sus habitantes, lo que en cierta forma hace referencia a la necesidad 
de una protecciôn adecuada, y preferiblemente semejante, de los 
multicitados derechos intelectuales. Ahora bien, dada la problemâtica 
planteada por la libre circulaciôn de bienes y servicios, habida cuenta de 
la concreciôn de nuevos términos de protecciôn de los derechos 
intelectuales en sede OMC, en el MERCOSUR se buscô implementar un 
sistema de armonizaciôn, que se materializô principalmente en el âmbito 
de las marcas. Sistema que tendria que ser transpuesto en el 
correspondiente Derecho intemo, con todo lo que ello implica. Este 
interés se concretô en el Protocolo de Armonizaciôn de Normas y de 
Procedimiento sobre Propiedad Intelectual en el MERCOSUR, en 
materia de Marcas, Indicaciones de Procedencia y Denominaciones de 
Origen (aunque su regulaciôn estâ mayoritariamente orientada a las 
marcas), cuya normativa pretende conformidad con instrumentos 
intemacionales, taies como el CUP y el ADPIC. Este Protocolo fue 
ratiflcado por Paraguay y por Uruguay, en el caso de Brasil la 
ratificaciôn no se ha producido, lo que se atribuye a un problema 
politico en el contexto de la NMF, por su parte Argentina, ha solicitado 
nuevas negociaciones dado que no estâ dispuesta a modificar su sistema 
de oposiciones. Aunque el Protocolo sea ratiflcado por todos los 
Miembros del MERCOSUR; séria insuficiente para protéger de forma 
simétrica la propiedad intelectual en la zona, y su interacciôn con la 
libre circulaciôn de mercancias en la regiôn, ademâs, en relaciôn con el 
TLCAN y a la CAN, la normativa que se recoge en el citado Protocolo 
es ciertamente exigua, y ni que decir si se compara con la UE.
33. El referido Protocolo, que al parecer se ha quedado en el papel, 
reconoce la necesidad de promover una protecciôn efectiva y adecuada a 
los derechos de propiedad intelectual, asi como garantizar que su 
ejercicio no représente en si mismo una barrera al comercio legitimo, lo 
que también persigue el ADPIC. Para ello, busca el establecimiento de 
reglas y principios (que deben ser coherentes con las normas de 
instrumentos multilatérales preexistentes) que sirvan para orientar la 
acciôn admini strati va, legislativa y judicial de sus signatarios, asi como 
para la aplicaciôn efectiva de la protecciôn de los derechos de propiedad 
intelectual. En sus normas figura, como ya es de tradiciôn en el âmbito
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intelectual, el principio de trato nacional. Concretando la protecciôn de 
los derechos intelectuales, el Protocolo establece la obligaciôn de los 
Estados parte de implementar medidas efectivas para reprimir la 
producciôn y el comercio de productos piratas o falsificados, a su vez, 
llama a éstos a la cooperaciôn, para examinar y dirimir dificultades 
inherentes a la circulaciôn de bienes y servicios en el mercado de la 
zona, que resulten de cuestiones relativas a la propiedad intelectual.
34. En cuanto a las patentes, a pesar de la importancia que ha 
revestido la regulaciôn de las mismas en el otro extreme del continente 
americano, e incluso en la CAN, el MERCOSUR realmente no cuenta 
con una armonizaciôn en este sector, a no ser, la escasa referencia que 
hace el citado Protocolo de Armonizaciôn respecto a esta modalidad 
industrial. Ahora bien, la normativa nacional de los paises que integran 
el MERCOSUR, debe respetar, al menos, los minimos establecidos en el 
CUP y en el ADPIC del que sus Estados son parte, por ejemplo con la 
ratificaciôn de éste ultimo Acuerdo, en paises de la zona como 
Argentina, se introducen importantes cambios, vg. se protegen no sôlo 
las patentes de producto, sino también las de procedimiento. De otro 
lado, el MERCOSUR cuenta con un Protocolo de Armonizaciôn de 
Normas en Materia de Disefios Industriales, que ùnicamente ha sido 
ratiflcado por Paraguay y Argentina. En su virtud los Estados parte 
deben garantizar una protecciôn minima, dentro del marco del ADPIC y 
del CUP. Por su parte, la armonizaciôn de la normativa en los temas de 
derecho de autor y derechos conexos, de los paises Miembros del 
MERCOSUR se ha propiciado ùnicamente desde instrumentos 
intemacionales que no han sido fhito de la regiôn.
Por lo demâs, a grandes rasgos, en la década de los noventa los 
signatarios del MERCOSUR introdujeron legislaciôn en esta temâtica, 
buscando conformidad con el ADPIC. La legislaciôn adoptada, sin
embargo, es déficiente, mâs aùn cuando en ella se percibe un déficit
entre la normativa y los mecanismos para su aplicaciôn, lo que puede 
favorecer el fenômeno de la pirateria en la subregiôn. A pesar del
aumento de protecciôn que en términos générales se registra en los
paises del MERCOSUR en cuanto a los derechos de propiedad 
industrial (aunque respecto a acoger el ADPIC Brasil ha sido bastante 
reticente), sigue siendo aconsejable la armonizaciôn de temas como los
586
criterios para determinar la patentabilidad, el agotamiento de los 
derechos, licencias obligatorias, duracion de la protecciôn.
35. Continuando con el continente americano, es reconocida la 
importancia del TLCAN. Con él se ha pretendido liberalizar las 
relaciones econômicas entre sus intégrantes, para el efecto se vale, de 
reducciones mutuas y progresivas de barreras arancelarias y no 
arancelarias, para lo que establece detalladas, y a veces complicadas, 
reglas de origen. Los paises parte del Tratado en cuestiôn, al suscribirlo, 
corroboraron sus respectives derechos y obligaciones derivados del 
GATT, estableciendo, como régla general, mâs no absoluta, el carâcter 
prevalerte del TLCAN. Éste reforma y modemiza las reglas intra- 
regionales, su estmctura comprende normas relativas al acceso a los 
mercados, apertura de la inversiôn extranjera y de los servicios 
financières, reglas de propiedad intelectual, compras gubemamentales, 
mecanismos de soluciôn de controversias (abarca recursos antidumping, 
derechos compensatorios, revisiôn de acciones judiciales locales, y 
como gran aportaciôn del TLCAN, el establecimiento de paneles 
binacionales). Desde su preâmbulo déclara que las partes deben alentar 
la innovaciôn y la creatividad y fomenter el comercio de bienes y 
servicios que estén protegidos por derechos de propiedad intelectual; a 
su vez, dispone que deben protéger y hacer valer, de manera adecuada y 
efectiva de taies derechos. Esta declaraciôn y objetivo del TLCAN, 
anticipan la presencia en el mismo de un capitulo particular y 
enteramente dedicado a la propiedad intelectual.
36. Del balance general del TLCAN, por ejemplo para México, 
résulta un fuerte aumento intra-regional del comercio a partir de un 
tratamiento arancelario preferencial, crecimiento de las inversiones 
extranjeras, destacando las de EE UU, aumento de las exportaciones 
manufactureras, profundizaciôn del grado de apertura general de la 
economia, a lo que se suma un entomo juridico mâs estable 
(previsibilidad, seguridad juridica) en cuanto a las disputas comerciales 
se refîere. En las relaciones mercantiles entre México y EE UU la
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problemâtica intelectual ha sido especialmente conflictiva, como 
precedente figura el Acuerdo Marco Bilateral sobre Comercio e 
Inversion (1987), que abre un proceso de consultas, en los que ya se 
menciona como agenda de acciôn inmediata, aspectos como la 
transferencia de tecnologia y la protecciôn de la propiedad intelectual. 
En las negociaciones del TLC inicialmente suscrito entre Canadâ y EE 
UU también fueron foco de discusiôn los derechos intelectuales, los que, 
a pesar de haber sido contemplados como un capitulo en proyectos de 
ese Tratado, finalmente fueron excluidos de su texto final. Ya en las 
negociaciones de lo que hoy es el TLCAN, el tema de la propiedad 
intelectual se planteô como uno de los principales temas de transacciôn, 
como también ocurria en ese entonces en el foro multilateral que originô 
la OMC.
37. En las negociaciones de los paises de América del Norte, destacô 
lo relativo a las industrias culturales, cuya discusiôn se vio favorecida 
por los avances que posibilitan las nuevas tecnologias y la ventaja 
comparativa que représenta para los paises que la producen, en este 
caso, principalmente para EE UU. En relaciôn con el libre comercio, el 
debate sobre la industria cultural, estuvo présente desde el TLC suscrito 
entre EE UU y Canadâ, éste ultimo logrô excluir dichas industrias de tal 
Tratado, para lo que concede a su socio comercial, la posibilidad de 
tomar medidas de represalia de igual efecto comercial (“excepciôn 
cultural”), exclusiôn que Canadâ buscô mantener cuando se les unia 
México, con el que finalmente se compléta el TLCAN, nuevo Miembro 
para el que no era especialmente conflictiva la referida industria. 
Teniendo présente la divergencia de intereses econômicos, culturales y 
de identidad social, en el TLCAN, de un lado, se mantiene la exclusiôn 
de la industria cultural para Canadâ, y de otro, la misma se incluye para 
México, aunque con una serie de condicionantes.
38. La inclusiôn de un capitulo especificamente dedicado a la 
protecciôn de la propiedad intelectual en el texto del TLCAN, la que 
entiende en términos bastante amplios y de este modo comprehensiva de 
una variada gama de derechos, parece estar especialmente dirigida a uno 
de los intégrantes de este proceso regional, que no es otro que México, 
quien contaba con unos niveles de protecciôn ciertamente inferiores a 
los requeridos por sus socios comerciales, y dentro de ellos, por EE UU.
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El capitulo XVII del TLCAN, comienza por indicar la naturaleza y 
âmbito de las obligaciones contraidas en esta materia, su redacciôn 
sugiere el intento de conciliar intereses no siempre contrapuestos, los 
derechos intelectuales con las necesidades de la libre circulaciôn de 
mercancias. El carâcter amplio con el que se ha redactado la régla 
general a tal respecto, deja espacio para la interpretaciôn y concreciôn 
que cada una de los Estados parte va otorgândole a través de su 
legislaciôn y jurispmdencia, en lo que influye no sôlo los intereses que 
para cada uno sean mâs loables, sino las diferencias juridicas de sus 
sistemas intemos, piénsese que mientras en EE UU y Canadâ se rigen 
por el Derecho consuetudinario, México lo estâ por el Derecho 
codificado.
39. El capitulo del TLCAN al que se viene haciendo referencia, 
evidencia el marcado interés protector de toda aquella materia que 
permita directa o indirectamente entenderse incluida o asociada al 
concepto de propiedad intelectual, el que en tal sentido hace 
comprehensive de los derechos de autor y derechos conexos, de marcas, 
patentes, esquemas de trazado de circuitos integrados, secretos 
industriales o de négocies, de los obtentores de vegetales, las 
indicaciones geogrâficas, disefios industriales. El TLCAN en lo que 
respecta a los derechos de autor, no tuvo éxito en plasmar un consenso 
en relaciôn con los derechos morales, los derechos conexos y en materia 
de formalidades, ello es prévisible dada la presencia en este Tratado de 
la influencia mayoritaria del sistema anglosajôn del Copyright. El 
TLCAN establece, en el caso de los fonogramas, una régla especial en 
materia de trato nacional, dado que cada una de las Partes podrâ limitar 
los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes, respecto a los usos 
secundarios de sus fonogramas,... a los derechos que sus nacionales 
reciban en el territorio de esa otra Parte.
40. Respecto a las marcas se establece el riesgo de confusiôn para 
medir el alcance del ius prohibendi que otorgan a sus titulares, el que se 
presume cuando se use un signo idéntico para bienes o servicios 
idénticos (tal y como ocurre en la UE). Dado el sistema first to use de 
tradiciôn estadounidense, se establece en el TLCAN que los derechos 
conferidos por las marcas pueden ser reconocidos sobre la base del uso, 
uso que entre otros aspectos, se exige para conservar el registro de la
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marca, so pena de cancelacion, pero ùnicamente después de que 
transcurra, como minimo, un periodo de gracia de falta de uso, a menos 
que el titular de la marca alegue razones validas apoyadas en la 
existencia de obstaculos para el uso (como lo prevé el ADPIC). Entre 
otros rubros, extiende, como materialmente lo hace el ADPIC, el art. 6 
bis del CUP relativo a la notoriedad, a las marcas de servicios.
41. Las patentes son tal vez la materia en la que el TLC A aumenta 
fuertemente, los niveles de protecciôn intemacionales, en lo que influye 
la importancia econômica que reviste esta modalidad industrial para las 
empresas estadounidenses (EE UU cuenta con un sistema fuerte de 
patentes). Sus signatarios conceden el privilegio de patente para 
cualquier invenciôn, sea esta de productos o de procesos, en todos los 
campos de la tecnologia. Esta fuerte protecciôn contrasta con la escasa 
regulaciôn de origen comunitario europeo en materia de patentes, 
aunque no puede desconocerse la armonizaciôn propiciada en dicha 
zona dada la suscripciôn de todos sus Miembros del CPE. Nôtese 
ademâs, que mientras en paises como EE UU prâcticamente cualquier 
cosa bajo el sol hecha por el hombre, excepto los seres humanos, es 
patentable, paises como los de la UE, muestran resistencia a patentar por 
ejemplo, material vivo, programas de ordenador y métodos de negocio y 
terapéutico, considerados como taies. Por lo demâs, los productos 
farmacéuticos y agroquimicos, tienen regulaciôn especial en el TLCAN, 
el que a su vez incluye la tan polémica figura del pipeline, la que no 
tiene correspondencia en el ADPIC, pero que para algunos estaria 
incluso incentivada en el mismo.
42. Las normas que recoge el TLCAN relativas a las indicaciones 
geogrâficas, tienen su équivalente en la secciôn 3^  del ADPIC, con 
pequefias diferencias en cuanto a su redacciôn, aunque, lo mâs llamativo 
es la ausencia en el TLCAN de lo contemplado en el art. 23 ADPIC, que 
establece protecciôn especial de las indicaciones geogrâficas para vinos 
y bebidas espirituosas. La omisiôn de esta protecciôn reforzada, se 
atribuye, entre otros, a la falta de presiôn, que a sensu contrario si 
experimentaron las negociaciones OMC, concretamente por parte de la 
CE, para la que tal âmbito es considerablemente valioso. Ahora bien, el 
Anexo 313 del TLCAN titulado “Productos distintivos”, que guarda una 
relaciôn directa con el capitulo III de igual Tratado que contempla el
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trato nacional y acceso de bienes al mercado, establece una protecciôn 
especial para determinadas bebidas alcohôlicas procedente de cada uno 
de los paises parte, en el caso de EE UU para el Whisky Bourbone y 
Whisky Tennessee, de Canada para el Whisky canadiense, de México 
para el Tequila y el Mezcal. Resalta la protecciôn obtenida para dichas 
denominaciones, las que con anterioridad al TLCAN, no estaban 
reconocidas por sus restantes socios, para quienes eran denominaciones 
genéricas, mâs aùn cuando Canadâ y EE UU, al contrario que México, 
no eran parte del Arreglo de Lisboa.
XI
43. Las negociaciones bilatérales de EE UU con Canadâ y México 
en el marco del TLCAN, sirvieron a la primera para forzar la 
finalizaciôn de las negociaciones de la Ronda Uruguay, en las que se 
diera paso a una nueva agenda liberalizadora del comercio industrial, 
para la expansiôn de las reglas de propiedad intelectual, tan importantes 
para dicha potencia, y mâs concretamente, para sus empresas. La 
normativa finalmente adoptada en el ADPIC sigue de cerca, aunque no 
siempre, las disposiciones en idéntica parcela normativa recogidas en el 
TLCAN, recuérdese, que las negociaciones del ADPIC no habian 
finalizado cuando el TLCAN fixe suscrito y que las negociaciones de 
éste ùltimo se basaron en un borrador temprano del ADPIC. El examen 
exhaustive del mismo y del capitulo XVII del TLCAN arroja grandes 
semejanzas, pero también, importantes diferencias, semejanzas que si se 
es precise, concretamente guarda éste ùltimo Tratado con la propuesta 
bâsica redactada en el marco de las negociaciones de la Ronda Uruguay. 
Particularmente, alejândose de los tradicionales tratados comerciales que 
crean zonas de libre comercio, el TLCAN establece, en términos 
générales, estândares de protecciôn, superiores a los finalmente 
contemplados en el ADPIC (TRIPS-plus). En cuanto a las diferencias 
del ADPIC y del capitulo XVII TLCAN, citar a titulo de ejemplo, que 
no hay una correspondencia en éste ùltimo, de los art. 4 (clâusula NMF), 
art. 6 (agotamiento), art. 7 (objetivos) o art. 8 (principios) del ADPIC.
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44. Muchos de los acuerdos de libre comercio modemos, que siguen 
en el tiempo al TLCAN, y en los que generalmente sea parte EE UU 
(como socio gestor), con algunas diferencias lingüisticas y de alcance 
normativo, siguen su estmctura y disposiciones normativas, la mayoria 
de las que, se réitéra, también se encuentran en el ADPIC. La influencia 
del TLCAN, también se percibe en las negociaciones y borradores del 
ALCA, mâs aùn cuando en esencia, éste séria una extension del primero. 
En el marco de negociaciones de acuerdos en los que es parte EE UU, 
que en general tienen la novedad de agmpar a paises con diferentes 
grados de desarrollo, bajo el esquema de acuerdos de libre comercio, 
éste exige como minimo, los parâmetros establecidos en el TLCAN, con 
los que lograr estândares superiores a los contemplados en el ADPIC y 
sobre los que, generalmente dicho pais, no logrô su inclusiôn en el 
mismo. Como ejemplo de acuerdos bilatérales de EE UU con paises de 
la regiôn a la que pertenece, figuran el TLC concluido entre EE UU y 
Perù, y entre el primero y Colombia, en los que, no obstante, de forma 
incipiente, se han reconocido ciertos intereses de estos paises andinos, al 
excluirse las patentes de segundo uso, asi como las de métodos 
terapéuticos, y al reconocerse la biodiversidad y la importancia de los 
conocimientos tradicionales, entre otras prerrogativas.
45. Ahora bien, en América, los grandes procesos de integraciôn, 
que son mâs que un TLC, preexistentes al TLCAN, en sus 
actualizaciones, han estado generalmente al margen del modelo marcado 
por dicho TLCAN, como ocurre con la CAN (lo que puede variar dada 
la suscripciôn de TLC de algunos de sus paises con EE UU) y 
especialmente con el MERCOSUR, en éste ùltimo en el que es minima 
la regulaciôn intelectual (bâsicamente cubre las marcas), aunque 
obviamente existen algunas excepciones, por ejemplo, cuando se trata 
de los estândares minimos contemplados tanto en el ADPIC como en el 
Tratado del Norte, los que se han tenido que adaptar en dichas 
subregiones americanas. El gran énfasis que el TLCAN da al tema de la 
propiedad intelectual, contrasta con la minima atenciôn que el mismo 
tema ha recibido, en el otro extremo del continente americano, esto es, 
en el MERCOSUR. En cuanto a la CAN, a sensu contrario del 
MERCOSUR, la regulaciôn en propiedad intelectual es proliféra, 
incluso mucho mâs que en el TLCA (pero no por ello mâs protectora de
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tales derechos), lo que necesariamente ha estado condicionado en el 
entomo andino, a su fuerte carâcter institucional y a la existencia de un 
Derecho supranacional fhito de tales instituciones.
XII
46. El ALCA por su parte, es un proceso de liberalizacion 
continental en el que la discusiôn abarca aspectos normativos para 
servicios, inversiones, compras gubemamentales y propiedad 
intelectual, lo cual repercute en la capacidad reguladora de sus 
intégrantes. Son muchas las intenciones y propôsitos del ALCA, su 
materializaciôn supondria bâsicamente un régimen de liberalizaciôn 
arancelaria, pero deberia suponer también, la eliminaciôn de las barreras 
no arancelarias cualitativas y cuantitativas, lo que posibilitaria a los 
paises latinoamericanos y del Caribe, con economias caracterizadas por 
la alta volatilidad, el acceso a una parte considerable de la demanda 
mundial. El ALCA constituye una apreciable opciôn de mejorar las 
relaciones comerciales en la zona y conseguir solidez para negociar con 
otros mercados (expansiôn comercial), reducciôn de costes, ampliaciôn 
de la infraestmctura industrial para afrontar la competencia. Asociarse 
con EE UU tiene costes y bénéficiés, que dependen del pais, regiôn u 
organisme de integraciôn que se trate, ahora bien, la inmediatez que se 
procura en las negociaciones que buscan agmpar al continente 
americano, evidencian la presiôn del primero, asi como la debilidad 
negociadora de América Latina, en la que Brasil, y Venezuela, si 
procuran hacer valer sus intereses. Es ciertamente difïcil negociar entre 
desiguales, en donde confluyen intereses muy diverses, las diferencias 
de los paises participantes, concretamente en lo que a la dimensiôn de 
economias y nivel de ingresos se refîere, difîcultan la materializaciôn de 
la zona de libre comercio, y eventualmente favorecen la obtenciôn de 
mayores benefîcios para los mâs desarrollados, ademâs, las 
negociaciones pueden resultar escasamente legitimadas, mâs aùn, si las 
partes no se sienten adecuadamente involucrados en las mismas, aunque 
para comerciar no hay que ser iguales, es mâs, de las diferentes de las
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estructuras productivas pueden obtenerse ventajas comparativas, mayor 
podrâ ser la especializaciôn.
47. En materia intelectual la tendencia en el ALCA es aumentar el 
nivel de protecciôn de los derechos intelectuales, lo que se conoce como 
TRIPS-plus. Implica por ejemplo, la inclusiôn de nuevas âreas, la 
implementaciôn de mayores estândares de protecciôn, corriéndose el 
peligro de que taies derechos se instrumentalicen para legitimar ciertas 
prâcticas contrarias al libre comercio de productos y servicios, que 
difîculten el desarrollo de la mayoria de los paises de la regiôn, 
utilizada, entre otros, para perpetuar y asegurar el monopolio 
tecnolôgico de multinacionales o encausar las inversiones en los 
recursos investigativos en aquellas esteras que sean realmente rentables. 
El capitulo del ALCA relativo a los derechos de propiedad intelectual, 
que sigue siendo un borrador, puede resultar en uno de los compromisos 
intemacionales con niveles mâs altos de protecciôn en esta materia, en el 
mismo, como era de esperar, es mayor el radio de protecciôn, se 
establece la obligaciôn de aceptar otros Convenios existentes o futuros, 
la expansiôn de la materia patentable y de los derechos conferidos por la 
patente, el aumento de los periodos de protecciôn, nuevos costes de 
implementaciôn y coerciôn. En materia de marcas, por ejemplo, se 
aboga por el sistema first to file (sistema de registro, mayoritariamente 
seguido en Latinoamérica), que contrasta con los sistemas de uso (de 
tradiciôn en EE UU). La mayoria de los articulos del referido capitulo 
aparecen con varias y divergentes normas (como ocurre con el 
agotamiento), a la espera de que se elija alguna y las pocas que tienen 
una ùnica redacciôn versan sobre temas en los que tradicionalmente no 
hay controversia. Se percibe de forma mayoritaria la influencia del 
TLCAN, aunque también se nota, en menor medida, las tendencias 
europeas.
De todas formas el terreno para la protecciôn de los derechos 
intelectuales, estâ abonado en el continente americano, pues la mayoria 
de sus paises, casi todos, pertenecen a la OMC, y se han unido a los 
tratados mâs relevantes en materia intelectual, algunos de los que 
también hacen parte de la nueva generaciôn de tratados de comercio que 
incluyen esta problemâtica, con ciertos rasgos comunes y estmctura 
semejante, a su vez, muchos han modificado y adoptado sus
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legislaciones en atenciôn a sus compromisos intemacionales, aunque, 
con frecuencia, provengan de sistemas, realidades y orientaciôn juridicas 
ajenas, a la par que han reforzado sus mecanismos de protecciôn, con lo 
que buscan atraer inversiôn extranjera y participar legitimamente en el 
desarrollo tecnolôgico, aunque no siempre lo consiguen.
XIII
48. La CAN, a pesar de la existencia de un ordenamiento 
comunitario andino con un fuerte componente institucional, del esfuerzo 
integrador y de los mecanismos para hacerle ffente, su consolidaciôn es 
bastante compleja, siendo sus objetivos ambiciosos, pero no imposibles 
de alcanzar. Si la CAN lograra ser un Mercado comùn, algunas prâcticas 
restrictivas o instrumentos de esta indole podrian utilizarse de manera 
restringida y consistente hacia la consecuciôn de un interés comùn, 
sujetas a una revisiôn transparente y unificada, sin embargo, es difïcil 
que ello ocurra, cuando la CAN affonta numerosos problemas, dentro de 
los que figuran, prâcticas que distorsionan la competencia, tanto 
originadas en terceros paises, como en sus propios intégrantes. 
Distorsiones que generalmente los diferentes Paises de la CAN 
enffentan de forma aislada, pretendiendo solucionarlas de manera 
dispar, utilizando medios para la protecciôn de su respectiva producciôn 
doméstica. En ello influye la elasticidad de los compromisos andinos, 
asi como el reconocimiento de diferentes ôrdenes normativos 
(proliferaciôn de acuerdos), lo que hace que contradictoriamente a lo 
propuesto, decrezcan los incumplimientos.
49. Con el sistema de integraciôn andino se pretende, entre otros, el 
fortalecimiento y uniôn de sus pueblos, la cooperaciôn para el 
desarrollo, la armonizaciôn de sus politicas econômicas y la unificaciôn 
de la legislaciôn de interés comunitario. Su ordenamiento juridico estâ 
definido y caracterizado en el Tratado de Creaciôn del TJA. Al igual que 
en el Derecho comunitario europeo, las decisiones de las instituciones 
comunitarias son imperativas. El ordenamiento juridico andino, como se 
ha puesto de relieve, estâ dotado de un Tribunal que lo interpréta, aplica 
y vela por su legalidad, el que busca ademâs, disminuir el
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proteccionismo al interior de la CAN, asi como fomentar la aplicaciôn 
material de reglas comerciales. El TJA fiie estructurado siguiendo los 
lineamientos del TJCE, con algunas adaptaciones al escenario andino. 
Tiene competencia exclusiva en determinadas materias, sus sentencias 
son de aplicaciôn directa, por lo que su ejecuciôn, en cualquiera de los 
Paises parte, no précisa ninguna homologaciôn o exequatur. En virtud 
del Tratado que lo créa, conoce de acciones taies como, nulidad, 
incumplimiento, interpretaciôn prejudicial. Esta ultima es una de las 
principales vias por las que se va delimitando el alcance del Derecho 
comunitario andino, dentro de las que predominan las referidas a la 
propiedad intelectual. Con la interpretaciôn prejudicial no se busca 
unificar las legislaciones internas de los Paises de la CAN, sino mâs 
bien, una percepciôn comùn de lo que quiso decir, en su caso, el 
legislador andino. La funciôn de interpretar las normas andinas es bâsica 
e indispensable para tutelar la vigencia del principio de legalidad y para 
adaptar funcionalmente su complejo ordenamiento juridico. La 
interpretaciôn llevada a efecto por el TJA tiene présente la realidad y 
caracteristicas esenciales del Derecho de la integraciôn y la importante 
contribuciôn acumulada por la experiencia europea.
50. El proceso andino contempla la coordinaciôn y armonizaciôn de 
politicas econômicas, sociales y sectoriales, para cuya aplicaciôn, en 
deierminados casos, se establecen Regimenes comunes, entre ellos los 
relativos a derechos de propiedad intelectual, âmbito cuya importancia 
en el proceso de intemacionalizaciôn de las economias de sus Paises 
parte ha sido reconocida desde los origenes de la subregiôn, que enuncia 
claramente el prôpôsito de establecer normas bâsicas uniformes que 
propiciaran el uso de nuevas tecnologias. El Derecho comunitario 
andino constituye no sôlo un ordenamiento juridico autônomo, 
independiente, con su propio sistema de producciôn, ejecuciôn y 
aplicaciôn normativa, sino que posee los atributos derivados de su propia 
naturaleza, aplicabilidad inmediata, efecto directo y primacia. En este 
sertido, en la compleja interacciôn de las normas nacionales, 
comunitarias e intemacionales, las comunitarias desempenan un papel 
prq3onderante. La no aplicaciôn del Derecho comunitario, o su 
incorrecta aplicaciôn, asi como la no sanciôn de su incumplimiento, 
supone legitimar situaciones de indefensiôn de los particulares, que se
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verian afectados por la inseguridad juridica creada. Los Paises parte no 
pueden entonces invocar normas de su Derecho intemo, del rango que 
fueren, para exonerarse del cumplimiento de las obligaciones que el 
ordenamiento juridico de la CAN les impone; siendo nulo todo pacto 
entre ellos que pretenda desconocerlo.
51. En caso de conflicto entre las normas de integraciôn y las normas 
nacionales, la regia intema queda desplazada por la comunitaria, la cual se 
aphca preferentemente. No se trata propiamente de que la norma 
comunitaria posterior derogue a la norma nacional preexistente, puesto 
que son dos ordenamientos juridicos distintos, autônomos y separados, 
que adoptan dentro de sus propias competencias formas peculiares de 
crear y extinguir el derecho, que por supuesto no son intercambiables. Se 
trata mas bien, del efecto directo del principio de aplicaciôn inmediata y 
de primacia que en todo caso ha de concederse a las normas comunitarias. 
En el caso de los tratados intemacionales suscritos por los Paises parte de 
la CAN para la regulaciôn de determinadas actividades juridico- 
econômicas, como la protecciôn a la propiedad intelectual, puede 
afirmarse que en la medida en que la comunidad supranacional asume la 
competencia ratione materiae para regular este aspecto de la vida 
econômica, el Derecho comunitario se vincula al tratado intemacional de 
tal manera que éste le pueda servir de fuente para desarrollar su actividad 
reguladora, sin que pueda decirse, sin embargo, que el Derecho 
comunitario se subordina a aquél. Por el contrario, toda vez que el tratado 
intemacional pasa a formar parte del ordenamiento juridico aplicable en 
los Paises parte de la CAN, conserva el Derecho comunitario la 
aplicabilidad preferente. A su vez, téngase présente que el compromiso de 
los Paises parte con el ordenamiento juridico de la CAN, trasciende los 
principios y caracteristicas del Derecho intemacional tradicional.
52. En cuanto a los acuerdos intemacionales en materia intelectual, 
debe tenerse especialmente présente el CUP suscrito por la mayoria de 
los paises del mundo, entre ellos los andinos, asi como la Convenciôn de 
Bema, la Convenciôn de Roma, el ADPIC, que convergen con el 
espiritu comùn de defensa y protecciôn de los derechos emergentes de la 
propiedad intelectual, los que para ser aplicados en los paises del gmpo 
andino, deben guardar absoluta concordancia con el espiritu de la 
normativa andina en la materia. En particular, la normativa ADPIC ha
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servido para que en sede del TJA se pongan de manifiesto diferentes 
posturas en tomo a la prevalencia o no del ordenamiento juridico andino 
respecto al mismo y a su efecto. En el entomo comunitario europeo, en 
lo que al efecto y alcance de los Acuerdos OMC se refîere, la labor del 
TJCE ha sido mâs intensa, dado los multiples contenciosos en los que se 
han invocado sus disposiciones, dentro de las que innegablemente 
resalta el art. 50 ADPIC (abre el camino hacia la determinaciôn del 
alcance del ADPIC en el Derecho comunitario).
53. La prevalencia del orden juridico andino es correcta y efectiva 
sobre los convenios intemacionales que suscriba la Comunidad, sin 
embargo, para algunos, no puede usarse el mismo criterio de 
preeminencia respecto al orden juridico general, ni sobre otros ôrdenes 
juridicos intemacionales. Ahora bien, para el TJA, concretamente 
respecto a la obligatoriedad de los Acuerdos OMC, entre ellos el 
ADPIC, entiende que el doble vinculo de los Paises parte, de un lado, con 
el ordenamiento juridico de la Comunidad y, de otro, con la referida 
OMC, no los faculta para desconocer el acervo comunitario, pues de otro 
modo, se afectaria su supremacia. Por tanto, résulta que para el TJA, la 
primacia, aplicabilidad y fuerza vinculante del ADPIC para los Paises 
parte de la CAN, supondria la coexistencia de dos ordenamientos juridicos 
diferentes de carâcter intemacional que permitirian que aquellos 
justificaran sus actuaciones a su elecciôn, sujetândose al que encontraran 
mâs conveniente y dejando de cumplir el que les resultara desfavorable o 
inconveniente. En este sentido, en atenciôn a los principios de autonomia 
y primacia a los que se ha hecho referencia, las normas del ordenamiento 
comunitario, sean primarias o derivadas, deben surtir la plenitud de sus 
efectos, de manera uniforme, en todos los Paises parte. Las normas de los 
ordenamientos nacionales, sean de origen intemo o intemacional, no 
pueden en consecuencia, menoscabar o contrariar los imperativos 
comunitarios, pues la Comunidad no estâ vinculada por los tratados que 
celebren individualmente los Paises parte, como es el caso del ADPIC.
54. La celebraciôn de tratados, en el âmbito especifico de la propiedad 
intelectual, debe fortalecer los previamente tutelados en el ordenamiento 
comunitario. Igualmente, circunstancias como que el instrumento 
intemacional haya sido suscrito antes de que la CAN haya sido creada 
como persona juridica de Derecho intemacional pùblico, no son
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relevantes, no sôlo porque carece de base normativa, sino porque la 
autonomia y primacia del ordenamiento comunitario, no derivan del 
reconocimiento de la personalidad juridica de la CAN, sino de la 
transferencia de atribuciones que cabe desprender de su Tratado 
constitutivo. Por lo demâs, en cuanto a argumentos, taies como que los 
tratados intemacionales suscritos por los Paises parte deben prevalecer 
sobre el ordenamiento comunitario derivado, no sôlo introducen una 
separaciôn inadmisible entre ambos niveles del ordenamiento, sino que 
carecen de fundamento normativo en el orden comunitario, ya que el 
Derecho comunitario derivado se halla integrado por disposiciones de 
aplicaciôn y desarrollo del Derecho primario, en atenciôn a una 
distribuciôn normativa, que si bien configura una diferencia de grado entre 
el ordenamiento fundamental y el derivado, no significa que este ùltimo se 
halle desprovisto de la primacia y fuerza vinculante del primero.
XIV
55. Con el establecimiento de Regimenes comunes en materia de 
propiedad intelectual, la CAN ha buscado reglas homogéneas que le 
permitan ingresar en igualdad de condiciones, en un mundo no 
desarrollado uniformemente. Se tienen como esenciales para dar 
cumplimiento a uno de los objetivos bâsicos de la integraciôn 
subregional andina, cual es, promover el desarrollo equilibrado y 
armônico de los Paises parte en condiciones de equidad, con la fînalidad 
de conducir el proceso hacia una distribuciôn equitativa de los 
benefîcios derivados de la integraciôn. Si bien la CAN cuenta con 
Regimenes comunes desde sus inicios, entre ellos el relativo a los 
derechos de propiedad industrial, desde la década de los 90s se propicia 
la adopciôn de nuevos regimenes y la modemizaciôn de los existentes, 
instaurândose un marco normativo fundado en principios de 
liberalizaciôn, flexibilidad y desregularizaciôn de la economia, que 
tuvieran présente los lineamientos de la Ronda Uruguay, los que 
favorecieron la implantaciôn de nuevas normas relativas a los derechos 
de autor, de reconocimiento y garantia de los obtentores de variedades 
vegetales, del acceso a recursos genéticos.
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56. Las Decisiones en las que se contemplan los Regimenes comunes 
incorporan una normativa autonoma, coercitiva, de aplicaciôn directa, 
constituyen un derecho unico para toda la subregiôn andina, deben 
aplicarse de manera homogenea, prevalecen sobre el Derecho intemo. 
Tales Decisiones incluyen lo que se conoce como “norma de clausura”, en 
cuya virtud, se deja a la normativa de los Paises parte la soluciôn 
legislativa de situaciones no contempladas en la ley comunitaria, ya que es 
prévisible que aquella no contemple todos los casos susceptibles de 
regulaciôn juridica. Con la fînalidad de determinar hasta donde pueden 
llegar las irmovaciones normativas del Derecho intemo, se aplican 
criterios restrictivos, en virtud del principio del “complemento 
indispensable”, asi, ùnicamente son légitimas las normas nacionales 
complementarias que estrictamente sean necesarias para la ejecuciôn de 
la norma comunitaria, favorezcan su aplicaciôn, de ningùn modo la 
entraben o desvirtùen y no modifîquen o alteren su contenido y alcance. 
De donde résulta que la norma de Derecho intemo que sea contraria al 
ordenamiento juridico comunitario o irréconciliable con el mismo, 
aunque no queda propiamente derogada, séria automâticamente 
inaplicable. El TJA, en cumplimiento de su misiôn de control de la 
legalidad, debe velar por la integridad de los régimen(es) comùn(es), 
con la fînalidad de evitar que la postura de un sôlo Pais apartândose de 
sus normas, déséquilibré la integraciôn y abra el camino para la creaciôn 
de condiciones de favorabilidad que resulten inequitativas para los 
demâs Paises parte.
57. Muchos de los principios que se recogen en el Derecho 
intemacional, como el de prioridad, territorialidad, trato nacional, 
reciprocidad, son contemplados en la normativa andina en materia 
intelectual, aunque en algunos casos con ciertos matices, mâxime 
cuando la doctrina ha reconocido que el rigorismo del principio 
adoptado por una normativa puede estar en la prâctica mitigado por 
razones de aplicaciôn de principios générales del derecho y de equidad. 
Por ejemplo, algunos predican que el principio de territorialidad en este 
sector requiere ser atemperado, en el intercambio de bienes y servicios 
en la esfera intemacional, por las exigencias de la competencia leal, 
dada la realidad politica y econômica del mundo actual, en el que se 
abren paso la integraciôn econômica hacia una mayor efîciencia
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mercantil, porque precisamente tal principio ha servido, lo dice la 
doctrina especializada, para “criar en nido ajeno”. El propio Derecho 
intemacional interrelaciona el referido principio con otros principios y 
derechos, como en el caso del CUP, que lo mantiene, pero al tiempo 
contempla el derecho de prioridad unionista y la protecciôn de la marca 
notoriamente conocida.
58. En la subregiôn andina, el Régimen comùn de propiedad 
industrial, es el mas interpretado por el TJA, lo que puede deberse a lo 
especifico y detallado de sus disposiciones, que poco margen de 
maniobra dejan a los Paises de la subregiôn, y/o a que dada su presencia 
desde los origenes de la CAN, ha sido objeto de continuas 
actualizaciones, existiendo una sucesiôn normativa con todo lo que ello 
implica. Hoy en dia se encuentra contemplado en la Decisiôn 486, en la 
que se continùa con el interés andino de adecuarse a las exigencias 
intemacionales, reproduciendo muchas de las normas incorporadas en la 
antigua Decisiôn 344, ésta ùltima influenciada por las en ese entonces 
negociaciones OMC, claro esta, la Decisiôn 486 materializa en mayor 
medida las exigencias de esta Organizaciôn, habida cuenta que ya se 
habia formalizado el ADPIC, del que principalmente se sustenta.
El Régimen andino, en el caso de las patentes establece por ejemplo, 
la no patentabilidad de invenciones que afectan tanto a los vegetales 
como a la vida humana y animal y la preservaciôn del medio ambiente, 
la prohibiciôn del otorgamiento de patentes de especies y razas animales 
y de los procedimientos esencialmente biolôgicos, élimina la 
prohibiciôn de otorgar patente a las invenciones relativas a materias 
nucleares y flsionables; incluye, dentro de lo que se entiende como 
explotaciôn de la patente, la actividad de importaciôn del producto 
patentado; introduce la obligaciôn de registro de los contratos de 
licencia y de las licencias obligatorias por falta de explotaciôn de la 
patente (el titular puede justificar su inacciôn), estas ùltimas con carâcter 
no exclusivo; se establece una prohibiciôn juris tantum, para los casos 
de inffacciôn de patente de procedimiento, invirtiendo la carga de la 
pmeba en la parte demandada; amplia el periodo de protecciôn, con el 
propôsito de armonizaciôn con la postura intemacional, el que podria ser 
considerado demasiado extenso, ya que las invenciones que estarian en 
dominio pùblico seguramente estarian obsoletas.
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59. El ordenamiento andino se decanta por el principio del 
agotamiento intemacional de los derechos de propiedad industrial (para 
patentes, esquemas de trazado, disenos industriales, marcas), lo que 
contribuye a favorecer las importaciones paralelas, el conocido mercado 
gris. En sede del TJA, han sido mas bien escasos los pronunciamientos 
relatives a este principio, a diferencia de lo que ocurre en el TJCE, en 
cuyo âmbito son especialmente proliferos. La razôn puede deberse al 
hecho de que la normativa andina no lo vincula a un territorio 
determinado, lo que acontece en el entomo europeo, en el que se acoge 
el agotamiento regional. El TJA dentro de sus pocos pronunciamientos, 
ha indicado por ejemplo, en relaciôn con las marcas, que debe tenerse 
présente que la importaciôn paralela es aquella que efectùa legalmente 
un importador distinto al représentante o distribuidor autorizado, el 
producto es entonces un producto auténtico.
En tal sentido, cuando las importaciones se realicen sin el 
consentimiento de su titular o consistan en importaciones de imitaciones 
de la marca original, no podria considerarse que los derechos del titular 
original quedan agotados, derechos que se estarian infringiendo. El 
agotamiento del derecho es el limite establecido a las prerrogativas 
conferidas al titular de un derecho industrial, que le impide a su titular 
oponerse a la sucesiva comercializaciôn de sus productos o a obtener 
rédito econômico por estas una vez realizada la primera venta (libre 
circulaciôn en un mercado integrado). Esto significa que el titular pierde 
todos sus derechos sobre el bien vendido, por ejemplo en el caso de la 
marca, mientras esta no sea alterada, disminuya su distintividad o la 
calidad del bien. Nôtese que a diferencia de lo que ocurre en la UE (en 
su caso en el EEE), las alteraciones en la presentaciôn del producto, 
taies como sustituciôn de la marca, reenvasado, reetiquetado, si 
impedirian el agotamiento en el âmbito comunitario andino.
XV
60. El principio de libre circulaciôn de mercancias, se erige en el 
Derecho comunitario andino, como parâmetro de primer orden para el 
avance de la integraciôn a nivel andino y latinoamericano. La
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eliminaciôn de obstâculos arancelarios y no arancelarios a la libre 
circulaciôn de mercancias, y en su caso de servicios, es ambiciosa, 
pretende lograr grados superiores de integraciôn que posibiliten el 
Mercado comùn, como ha ocurrido en la UE. El significado del 
principio de libre circulaciôn de mercancias en el entomo andino, puede 
extraerse, acudiendo a las normas primarias consignadas en el Acuerdo 
de Cartagena relativas a liberaciôn del comercio, eliminaciôn de 
restricciones de todo orden, programa de liberaciôn, excepciones 
aplicables al régimen de libertad comercial justificadas por objetivos 
expresamente senalados en el Acuerdo. El principio en cuestiôn, se nutre 
y consolida a través de la jurisprudencia y la doctrina, las que debe 
preservar el interés juridico de la CAN, de tal modo que la actividad 
comercial entre los Paises del area esté acompahada de las garantias 
necesarias, para que la misma se desarrolle dentro de reglas que 
posibiliten la libertad del intercambio regional, exenta de barreras 
proteccionistas, lo que es ciertamente difïcil.
61. La materializaciôn de la integraciôn andina y en su caso el 
principio de libre circulaciôn de mercancias, se sustenta en el principio 
de no discriminaciôn, establecido como una obligaciôn consustancial e 
inmanente a las relaciones entre los socios andinos, condiciôn necesaria 
para la consolidaciôn del mercado ampliado y base del libre movimiento 
de bienes, piedra angular de la integraciôn. La nociôn de discriminaciôn 
acogida en la zona, implica tanto el manejo diferente de situaciones 
similares como el idéntico de situaciones diferentes. Comercio sin 
discriminaciones que se sirve de principios como el de trato nacional y 
la clausula de la NMF. Éstos, estân expresamente contempladas en el 
Acuerdo de Cartagena, su contenido y alcance no puede ser modificado, 
(ampliado o restringido), sino por virtud de reforma del Tratado en el 
que se consignan. Teniendo présente lo cual, por ejemplo, en relaciôn 
con la Decisiôn 486, el TJA decretô la nulidad parcial de su art. 1 y total 
de su art. 2, ya que el primero modificaba el principio de trato nacional, 
y el segundo de la NMF, ya que la Comisiôn se extralimitô en sus 
funciones, al hacerlos aplicables a paises ajenos al proceso de 
integraciôn andino. Ahora bien, los Paises parte de la CAN son libres de 
celebrar o no acuerdos intemacionales que estipulen obligaciones de 
trato nacional u obligaciones de trato de la NMF, sin embargo, los
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tratados intemacionales que celebren por propia iniciativa, no vinculan a 
la Comunidad, ni surten efecto directo en ella, sin peijuicio de la fuerza 
vinculante que tales instrumentos posean en las relaciones entre los 
citados Paises parte y terceros paises u organizaciones intemacionales.
62. Centrados en las medidas restrictivas del comercio, para su 
calificacion, de acuerdo con el TJA, no interesa que la medida sea o no 
una practica consolidada, un acto administrativo definitivo o de tràmite, 
o que se hayan o no agotado u opuesto los recursos administrativos o 
judiciales previstos en el ordenamiento intemo de los Paises parte, 
siendo suficiente que tenga como efecto directo o indirecto el de 
dificultar la libre circulaciôn de mercancias, efecto restrictivo que 
eventualmente pudiere producir, en las importaciones présentés o 
futuras. La naturaleza juridica de una restricciôn es casuistica y puntual, 
por lo que la determinaciôn de su existencia forzosamente debe 
considerar actos particulares, forma segun la cual, muy ffecuentemente, 
se expresan las restricciones. De hecho, las investigaciones en esta ârea 
se refîeren a la evaluaciôn de los efectos eventualmente limitantes o 
prohibitives del comercio de cualquier norma, disposiciôn o conducta 
que adopte un Pais parte.
63. Mediante su jurispmdencia el TJA ha pretendido dar mayor 
precisiôn a la prohibiciôn de establecer restricciones en la subregiôn, 
para lo que considéra conveniente determinar, cuando su imposiciôn y 
efectos sobre el sistema de integraciôn andino son contraries a las 
disposiciones del Tratado y cuando estân permitidas por el mismo, por 
otras normas comunitarias, o no tienen la capacidad de contrariarlo. 
Advierte que las normas que limitan la libertad deben ser interpretadas 
restrictivamente, como excepciones que son a la régla general. Para 
garantizar el objetivo liberalizador y para que la restricciôn esté 
justificada, debe cumplirse el principio de proporcionalidad entre la 
medida restrictiva y el objeto especifico a la que vaya dirigida, siendo 
éste su causa directa o inmediata. En tal sentido, un obstâculo o 
impedimento a la libre importaciôn de mercancias que se saïga del 
objeto especifico de las medidas de excepciôn, dirigiéndose a 
imposibilitar injustificadamente la importaciôn de un determinado 
producto o de hacer la importaciôn mâs difîcil o mâs costosa, puede 
reunir las caracteristicas de restricciôn al comercio y mâs aùn cuando
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una medida tiene el carâcter discriminatorio. Se observa que el TJA 
sigue de cerca en este punto, la jurisprudencia del TJCE.
64. Las prerrogativas conferidas por la protecciôn de la propiedad 
intelectual, estân en constante tension, como se evidencia en otras 
latitudes (Vg. la UE), con la libre circulaciôn de mercancias. La 
problemâtica de intereses enfrentados, se tilde de real o aparente, entre 
derechos de propiedad intelectual vs. libre circulaciôn de mercancias, en 
la medida en que los primeros puedan legitimar restricciones al 
comercio, ha sido objeto de debate en sede del TJA (aunque en menor 
medida que en el TJCE) quien ha pretendido conciliarlos, contribuyendo 
a la construcciôn del ordenamiento comunitario, valiéndose del método 
sistemâtico y teleolôgico. Utiliza dichos métodos para dar un enfoque a 
la propiedad intelectual dentro del espacio econômico andino, en el 
correcto fimcionamiento de la economia de mercado y de la libre y leal 
competencia como base de un sostenido desarrollo econômico, al que se 
aspira. El TJA advierte que se présenta una aparente colisiôn entre 
objetivos del proceso de integraciôn como lo son la protecciôn de los 
derechos intelectuales y la libre circulaciôn de mercancias, a su vez, que 
en el entomo andino la posibilidad de restricciones justificadas por la 
protecciôn a la propiedad intelectual, proviene de disposiciones 
contenidas en el Derecho derivado, a diferencia de lo que ocurre en el 
sistema europeo, que desde el propio Tratado légitima, si se cumplen 
determinadas condiciones, las restricciones al comercio en pro de la 
protecciôn de la propiedad industrial y comercial, por ello la 
jurispmdencia y doctrina europea no pueden aducirse como enteramente 
aplicables al caso andino.
65. La hermenéutica juridica para el caso de la protecciôn de la 
propiedad intelectual, deberâ buscar un balance con el interés juridico 
protegido por la norma comunitaria de libre circulaciôn de mercancias. 
Teniendo présente lo cual, a juicio del TJA résulta necesario entrar en 
un proceso de conciliaciôn entre la protecciôn del ejercicio légitime de 
los derechos intelectuales, y la necesidad de impedir el ejercicio abusive 
de taies derechos, que pueda limitar artificialmente el comercio en la 
subregiôn, es decir, fîjar el alcance del derecho y en qué medida su 
ejercicio estâ legitimado, para que pueda ser incluido dentro de las 
excepciones a la libre circulaciôn de mercancias (toma las pautas de la
605
doctrina comunitaria europea respecto a la existencia vs. ejercicio del 
derecho, y sobre el abuso del derecho). Desde otra perspectiva, se ha 
sostenido que no son excluyentes la libre circulaciôn de mercancias y 
los derechos de propiedad intelectual, cuando conceptualmente esta 
ultima no constituye en si misma una restricciôn al comercio, sino que 
ambas se sustentan, es mas, la segunda en determinados casos garantiza 
la primera.
XVI
66. En cuanto a la protecciôn concreta que se dispensa en la CAN a 
los derechos intelectuales, la modalidad que ha sido objeto de mayor 
pronunciamiento, o por lo merios como se refleja en la jurisprudencia 
del TJA, es el derecho exclusivo que se otorga sobre la marca (lo que 
también ocurre en la UE). De manera general, este Tribunal ha 
expresado, que cuando el derecho sobre la marca se ejercita para 
prohibir las importaciones, amparado en consideraciones ajenas a la 
funciôn esencial de la marca, no esta revestido de la legitimidad o 
autoridad suficiente para afectar el comercio de importaciôn de manera 
justificada. En el âmbito andino, como normalmente reconoce la 
doctrina y jurisprudencia comparada, la esencia del derecho sobre la 
marca es la potestad que se otorga a su titular de usarla en forma 
exclusiva y de evitar que otros la usen con las limitaciones y 
excepciones que se establecen en orden a salvaguardar la funciôn 
econômica y comercial de este instituto legal, criterio en su dia acogido 
por el TJCE. Puede entonces conciliarse, légitima y simultâneamente, la 
protecciôn del interés pùblico comunitario en el mantenimiento de la 
libre circulaciôn de mercancias, con los intereses de los titulares de 
marcas y de los consumidores, consistente en la posibilidad de 
identificar la marca con el origen del producto, para evitar la confusiôn 
en su proceso selectivo.
67. Si bien la normativa andina refleja la intenciôn de promover un 
ambiente propicio para la creaciôn de la marca comunitaria andina 
(como ha ocurrido en la UE, en la siguen también existiendo los 
registros nacionales), hasta la fecha ello no ha ocurrido, pues, en
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principio, la ünica altemativa para que una marca produzca plenos 
efectos en los Paises parte, debe registrarse en cada uno de ellos. La 
existencia en la zona de marcas idénticas, ya concedidas a distintos 
titulares en dos o mâs Paises miembros y que paralizan importantes 
capitales subregionales, evidencia la tension que se genera entre la 
protecciôn de la propiedad intelectual y el libre flujo de bienes y 
servicios entre los Paises andinos, por lo que el Derecho andino 
derivado, contempla la posibilidad de prohibir importaciones de 
productos idénticos o similares al de una marca registrada en el territorio 
respectivo (perteneciente a otro titular).
Al tiempo, la CAN se vale de mecanismos para impedir que 
eventualmente el ejercicio de los derechos sobre las marcas obstaculicen 
la libre circulaciôn de mercancias en la zona, soluciôn andina al 
problema que ello genera, que ha suscitado un interés semejante al que 
présenta el agotamiento de los derechos de marca en la UE, y en su caso 
en el EEE. Entre taies mecanismos se encuentra la oposiciôn andina, que 
busca evitar la coexistencia de registros, pertenecientes a diferentes 
titulares, para marcas idénticas o similares en los paises andinos, 
salvaguardardando el derecho del primer titular legitimo de una marca 
registrada en cualquier pais de la subregiôn, previniendo a largo plazo 
tal coexistencia, ejercicio del derecho de oposiciôn, que sin embargo no 
es absoluto, pues implica la necesidad de acreditar interés real en el 
mercado del Pais parte donde tal oposiciôn se ejerza.
68. Surgida la coexistencia registral, la prohibiciôn de importaciôn 
dejarâ de surtir efecto en dos hipôtesis. En primer lugar, en caso de que 
la marca idéntica o semejante no esté siendo utilizada en el territorio del 
pais importador, salvo que su titular demuestre, ante la Oficina Nacional 
compétente, que la falta de uso obedece a causas justificadas. En 
segundo lugar, en los casos en los que los titulares de las marcas, 
idénticas o semej antes, celebren acuerdos que permitan la 
comercializaciôn de los productos con ellas contrasenados, siempre que 
se cumplan determinados requisitos y condiciones previstas en la 
normativa andina, a objeto de prévenir el riesgo de confusiôn en los 
consumidores y de tutelar la competencia leal en el mercado. El registro 
de la marca no es titulo suficiente para impedir la importaciôn. Asi, la 
coexistencia en los diferentes registros de dos o mâs Paises parte, no
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genera una colisiôn real, segun el TJA, entre el principio de libre 
circilaciôn de mercancias y la protecciôn de la propiedad industrial, 
pues no tiene sentido limitar el ingreso de una marca subregional, si el 
meicado territorial no se encuentra ocupado por esta, ya que tal acceso 
no podria causar dano al titular local de la marca, no produciria su 
diluciôn, ni generaria confusiôn en el consumidor (no existiria 
coeiistencia material).
69. No se genera el derecho de exclusividad de uso para quien no es 
titular del registro en el Pais importador, sino que, se crean derechos en 
favcr de los importadores que en tal sentido estarian legitimados para 
introducir productos en el mercado, sin que ello pueda calificarse de 
invasiôn de la marca de otro Pais de la CAN al mercado doméstico. El 
titular de la marca registrada en el exterior (en otro pais de la CAN), 
adquiere asi un derecho al uso de la marca en el pais importador, pero 
no estaria facultado para oponerse a la posibilidad de coexistencia de 
marcas, una vez que el titular del registro local, décida entrar al mercado 
con un producto idéntico o similar que vâlidamente puede contrasehar 
con su registro de marca. El importador de buena fe, que entra por 
primera vez a abastecer el mercado, dentro de estas condiciones, lo esta 
hacrindo dentro de reglas précisas que prohijan su libertad de comercio, 
de donde résulta que, la prohibiciôn de importaciôn séria injustiflcada, 
pues si se permitiera se produciria un desequilibrio en las relaciones 
con^rciales entre paises, por peijuicios individuates que deban 
restablecerse, si se quiere continuar con la existencia de un ambiente 
armonico en el que la integraciôn se orienta hacia el desarrollo de la 
cominidad dentro de condiciones de equidad.
10. Cuando la marca registrada en determinado Pais de la CAN se 
esta efectivamente usando en el mismo, por su titular o con su 
consentimiento, lo que permitiria prohibir la importaciôn del producto 
proveniente de otro Pais de la CAN contrasefiado con igual marca, el 
legislador andino opta, para evitar la confusiôn de marcas, por facultar a 
sus titulares para celebrar acuerdos de comercializaciôn (se buscô 
conciliar el interés nacional con el comunitario). Taies acuerdos que 
resuelven el conflicto entre los particulares titulares de los signos, deben 
dejai a salvo el interés general de los consumidores (tutela preferente del 
interés general sobre el particular), respecto de los cuales deberân
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eliminar el riesgo de confusion derivado de la identidad o semej anza de 
los signos. Asi, para que la coexistencia material de marcas sea 
conforme al Derecho andino, es necesario que exista un acuerdo entre 
los correspondientes titulares registrales de las marcas idénticas o 
similares; que los mismos adopten las previsiones necesarias para evitar 
la confusion del publico consumidor, proporcionando la debida 
informacion sobre el origen de los productos o servicios; al tiempo, 
deben inscribir el acuerdo en la Oficina Nacional compétente y respetar 
las normas sobre practicas comerciales y promocion de la competencia.
XVII
71. El panorama actual de la propiedad intelectual en el entomo 
andino, se evidencia, aunque no siempre, en los diversos 
pronunciamientos del TJA, tal y como ocurre en la UE. Ademas, de los 
aspectos a los que ya se ha hecho referenda, valga resaltar algunos 
otros. En relaciôn con las marcas se ha dejado por ejemplo claro, que la 
exclusividad de su uso es un derecho esencial en el régimen marcario, 
por lo que requiere una amplia protecciôn juridica, la que esta 
condicionada al registro (sistema atributivo), con las limitaciones y 
excepciones establecidas por la ley comunitaria, y se mantiene mientras 
el mismo se encuentre en vigor. Lo que no obsta, para que se haya 
llegado a aflrmar, con base en una interpretaciôn sistematica, que la 
titularidad de una marca se adquiere por quien primero la usa y no la 
abandona ni expresa, ni tacitamente, argumentaciôn que reconoce que el 
registro concede a su titular ciertas prerrogativas (vg. uso exclusivo y su 
defensa legal), pues de no llevarse a cabo se someteria a consecuencias 
negativas, que van desde afrontar una competencia desleal, hasta sufrir 
usurpaciones sin lugar a indemnizaciôn.
72. A este respecto, piénsese en la protecciôn de la marca notoria, 
que en cierta forma se sustrae, en determinadas casos, del principio 
registral. La marca notoria se caracteriza por sus atributos especiflcos, 
asi como por la difusiôn y reconocimiento logrados en el circulo de 
consumidores del producto o del servicio que protege, que le permite 
obtener un alto grado de aceptaciôn por parte del pùblico consumidor.
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La marca notoria merece protecciôn reforzada, entre otros motivos, dado 
que son especialmente atractivas, de modo que résulta factible el 
aprovechamiento del prestigio ajeno, notoriedad que debe beneflciar es a 
quien la ha obtenido con su esfuerzo o ingenio. La protecciôn especial 
que le otorga la normativa andina a la marca notoria, va mâs allâ de los 
principios de especialidad y territorialidad, que rigen en el caso de las 
marcas comunes. El principio de territorialidad, se reformula dândole 
otro alcance y “dimensiôn geogrâfica”, dado que ffente a la marca 
notoria la protecciôn no se circunscribe al pais donde se registrô, sino 
que adquiere una connotaciôn intemacional, incluso universal, porque 
cualquiera sea el lugar de su registro, el titular puede hacer valer sus 
derechos, cuando menos en la CAN, siempre que se den las condiciones 
para que la notoriedad despliegue sus efectos.
73. Otro aspecto relativo a las marcas, que ha suscitado la atenciôn 
del TJA, al igual que en el TJCE, es el relativo al uso de la marca. La 
razôn de ser de la obligaciôn de uso estâ dada por la necesidad de 
consolidar la marca como bien material, pues siendo ella un bien que no 
tiene una existencia sensible, précisa materializarse para que pueda ser 
percibida por los sentidos. Desde el punto de vista prâctico la marca no 
cumple realmente sus funciones y sus objetivos mientras el titular no la 
ponga en circulaciôn o en movimiento. Particularmente el Régimen 
comùn de propiedad industrial, contempla como medidas coercitivas, 
con las que pretende que tal obligaciôn se cumpla, de una parte, la 
cancelaciôn de la marca por falta de uso, de otra, la limitaciôn al 
derecho de oposiciôn a importaciones de productos provenientes de otro 
Pais parte, que estân contrasenados con igual marca.
El uso de la marca debe relacionarse directamente con sus funciones, 
como lo es, la de distinguir un determinado producto o servicio que estâ 
en el mercado, lo que debe demostrarse concretamente en la realidad de 
los hechos. Para medir el uso de la marca, el TJA destaca el carâcter 
relativo del componente cuantitativo, no pudiendo establecerse en 
términos absolûtes, dado que se détermina en atenciôn al producto o 
servicio de que se trate y con las caracteristicas de la empresa que utiliza 
la marca, parece entonces que en el entomo andino estâ présenté la 
exigencia de uso real y efectivo, tal y como se exige en la UE.
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74. En materia de patentes, el concepto de invenciôn patentable 
comprende todos aquellos nuevos productos o procedimientos que, 
como consecuencia de la actividad inventiva del hombre, impliquen un 
avance tecnolôgico -y por tanto no se deriven de manera évidente del 
estado de la técnica-, y ademâs sean susceptibles de ser producidos o 
utilizados en cualquier tipo de industria, mismos requisitos que se 
exigen en la mayoria de ordenamientos. Particularmente en el âmbito 
andino, se ha mantenido desde sus origenes, hasta la actualidad, el 
requisite de la novedad (factor esencial), anadiendo ademâs, el nivel 
inventive y la aplicaciôn industrial. Teniendo la novedad un carâcter 
prédominante en la subregiôn; la misma, si bien puede ser un concepto 
relativo en el tiempo (lo que hoy no se conoce, manana si), es un 
concepto absoluto en apreciaciôn (se conoce o no se conoce). El criterio 
de novedad recogido en el Derecho andino, es el de novedad absoluta, la 
que ha ganado terreno en el âmbito intemacional, vg. en los Paises parte 
del CPE, la que por el contrario, es matizada en EE UU, el que acoge 
mâs bien el criterio de novedad relativa.
75. El Régimen comùn de propiedad industrial ampara y protege 
invenciones, pero también excluye supuestos para calificarlas de taies, al 
igual que contempla prohibiciones para el otorgamiento del privilegio de 
patente, en funciôn de los benefîcios comunes que debe recibir la 
subregiôn y en ella fundamentalmente, el bienestar del habitante andino. 
Considéra el TJA, basândose en una interpretaciôn sistemâtica, 
funcional y teleolôgica que la disposiciôn contentiva del listado de 
aquellas materias que no se considéra como “invenciones”, es una 
norma de califîcaciôn, que establece las excepciones a la calidad de 
inventes. Dicha disposiciôn se diferencia de la norma andina que 
contempla aquellos inventes que, a pesar de tener la calidad de taies, no 
serân patentables. Esta ùltima no élimina la calidad de inventes a los 
supuestos que establece, asumiendo la filosofïa de que deben ser de 
utilidad pùblica, hechos para el bien comùn y mejoramiento del nivel de 
vida del habitante andino. Vg. los métodos terapéuticos o quirùrgicos 
para el tratamiento humane o animal, asi como los métodos de 
diagnôstico aplicados a los seres humanos o a animales, los que si bien 
pueden ser invenciones, no podrân protegerse mediante patente. Al 
tiempo, una de las modifîcaciones de mayor importancia en el actual
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Régimen de propiedad industrial, por la problemâtica que ha suscitado, 
es la eliminaciôn de la antigua prohibiciôn de patentar las invenciones 
relativas a productos farmacéuticos que figuren en la lista de 
medicamentos esenciales de la Organizaciôn Mundial de la Salud, por lo 
que se liberaliza su patentabilidad.
76. El TJA reconoce la importancia y la trascendencia econômica y 
social del sector farmacéutico en la salud de los pueblos andinos, asi 
como de las inversiones que se hagan respecto al avance cientifico y 
tecnolôgico que repercute en el bienestar comùn. Ahora bien, 
relacionado con ello, se encuentra la figura del pipeline, la que EE UU 
ha intentado introducir en la subregiôn, sin embargo, este Tribunal 
entiende que de permitirse en un Pais parte la posibilidad de otorgar el 
beneficio de patente a inventos ya patentados en otros paises, se estaria 
resquebrajando el principio universal y absoluto de novedad, 
implantândose un criterio de novedad referido ùnicamente al territorio 
del pais que la concede, lo que es una forma de extender un privilegio al 
inventor ampliândolo mâs allâ de las ffonteras para el cual fiie 
constituido originalmente. A mayor abundamiento. Colombia se opuso 
en su dia a la suscripciôn de un convenio bilateral con EE UU sobre 
propiedad industrial por considerar que la propuesta americana 
vulneraba la normativa andina y el principio de novedad vigente en la 
misma. Perù y Venezuela, ante propuesta de EE UU también rechazaron 
el pipeline. A su vez, en la Comisiôn del Acuerdo de Cartagena en 1993, 
se dejô constancia de la inconveniencia de adoptar un mecanismo de 
protecciôn transitoria como el pipeline, en la legislaciôn comunitaria 
andina. El TJA también ha tenido en consideraciôn en este sector, una 
norma fundamental, universalmente aceptada y aplicada, como lo es la 
de independencia de las patentes.
77. Las conocidas como patentes de segundo uso y particularmente 
las relativas a productos farmacéuticos, asociadas a la figura del 
pipeline, han sido a su vez bastante conflictivas en el entomo andino. 
Bâsicamente se alega en su defensa, que la CAN tiene el deber de 
protéger a quien innova y encuentra una nueva soluciôn técnica a partir 
de un procedimiento de aplicaciôn nuevo de un mismo producto. 
Igualmente, que el ADPIC las faculta, y que en tal caso es inaceptable 
que en una supuesta colisiôn entre una norma comunitaria andina
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derivada (como son las Decisiones) y el ADPIC, las normas andinas 
prevalezcan. Por su parte el TJA considéra que es claro el Régimen 
comùn de propiedad industrial, en el sentido de que la CAN ha 
establecido una condiciôn insoslayable para el otorgamiento de patentes 
en la subregiôn, adicional a los requisitos de novedad, altura inventiva, 
aplicaciôn industrial, segùn el cual se excluye de la patentabilidad, de 
manera expresa, a los productos o a los procedimientos que gocen ya de 
la protecciôn que confiere la patente, por el simple hecho de atribuirse 
un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial. La 
CAN decidiô entonces, por consenso de sus Miembros, no concéder 
nueva patente para lo ya patentado. Ademâs, las referencias a la 
legislaciôn comparada, donde expresamente se permiten las patentes de 
segundo uso, no implican que el TJA pueda trasponer la linea que sépara 
esta orientaciôn, con lo que se encuentra taxativamente senalado en la 
lex lata, cuya aplicaciôn debe seguirse inexorablemente.
78. Respecto al modelo de utilidad, que protege el sistema andino, se 
precisan como requisitos para su protecciôn: novedad, forma definida y 
utilidad. El primero, estâ présente tanto en las patentes de invenciôn 
como en esta modalidad industrial, sôlo que en ésta ùltima, se valora 
con criterios menos rigidos. Algunos ordenamientos, dan un tratamiento 
territorial a la novedad, bastando con que el modelo de utilidad no sea 
conocido dentro de sus ffonteras, postura que sustentan en que de esta 
forma se propicia la investigaciôn de la industria nacional. Al respecto 
se encuentran criticas, por ejemplo, al sistema espanol que acoge dicho 
criterio, dados los efectos que esto puede tener en el futuro en la CE, 
incluso podria llegar a suponer una medida de efecto équivalente a las 
restricciones cuantitativas. En el ordenamiento andino, las patentes de 
invenciôn y. en igual sentido, por remisiôn expresa, el modelo de 
utilidad, comparten el requisito de “novedad absoluta”, siendo claro para 
éste ùltimo caso que es la mejora la que no debe estar comprendida en el 
estado de la técnica, la innovaciôn se realiza sobre un producto ya 
conocido, al que se le anade una ventaja que aumente su efîciencia. El 
segundo requisito, forma definida, implica que debe tratarse de una 
forma, claramente reivindicable que manifiesta caracteristicas 
diferenciables de cualquier otra, puede ser, una configuraciôn o 
disposiciôn de los elementôs de algùn artefacto, herramienta.
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instrumento, mecanismo u otro objeto o de algima parte del mismo. El 
tercero se refiere a la necesidad de un aporte utilitario o practice que 
sirva para cubrir alguna necesidad o para hacer un trabajo mas facil, esto 
es, que la nueva forma o configuraciôn proporcione precisamente alguna 
utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenia, de donde résulta 
que quedan excluidas, las obras de arquitectura, pintura, grabado, 
estampado o cualquier otro objeto de carâcter puramente estético.
79. En lo que respecta al Régimen comùn sobre derechos de autor y 
derechos conexos, recogido en la Decisiôn 351, puede sostenerse que es 
mâs bien escasa la jurisprudencia del TJA, lo que, entre otros factores, 
puede bien deberse a la armonizaciôn andina en tomo a determinados 
aspectos de esta problemâtica intelectual, o bien, aunque parezca 
paradôjico, a que en muchos de los casos se deja mayor libertad a los 
Paises parte para la concreciôn de determinados aspectos, que 
escasamente entran en conflicto con los que si estân regulados y que de 
este modo escapan al control e interpretaciôn del TJA, lo que no 
acontece generalmente con el Régimen comùn de propiedad industrial. 
Centrados en la regulaciôn andina en materia de derechos de autor y 
derechos conexos, la misma contempla una normativa anâloga a la de su 
especie y sigue de cerca lineamientos intemacionales como la 
Convenciôn de Berna, la Convenciôn de Roma y el ADPIC, recogiendo 
por ejemplo, el principio de trato nacional. En cuanto a los derechos 
otorgados a sus titulares, protege tanto a los morales (siguiendo la 
orientaciôn europea) como a los patrimoniales, fijando respecto a éstos 
ùltimos, tanto la duraciôn de la protecciôn, como las limitaciones y 
excepciones a los mismos.
80. Los lineamientos intemacionales, como lo reconoce el TJA, 
especialmente en atenciôn a la Convenciôn de Bema, se reflejan en la 
Decisiôn 351, vg. cuando establece que a los Paises parte de la CAN les 
es dado establecer limitaciones y excepciones al derecho de autor, mâs 
allâ de las que establece el Régimen comùn (existiria divergencia 
normativa), claro estâ, siempre que no atenten contra la normal 
explotaciôn de las obras o no causen peijuicio injustifîcado a los 
legitimos intereses del titular o titulares de los derechos. La regulaciôn 
andina también détermina que en los casos permitidos por la 
Convenciôn de Roma, las legislaciones intemas de los Paises de la CAN
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pueden establecer limites a los derechos reconocidos en relaciôn con los 
derechos conexos establecidos en la Decisiôn 351, por lo que aqui 
también podria presentarse divergencias en la regulaciôn de los Paises 
de la zona. De otra parte, tiene especial atenciôn en la Decisiôn en 
comento, los programas de ordenador y las bases de datos. Protege a 
esta categoria de obras, tal y como lo indica el ADPIC, en los mismos 
términos que las obras literarias, pero decantândose por aplicar a los 
mismos lo dispuesto en el art. 6 bis de la Convenciôn de Bema, 
referente a los derechos morales.
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